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SLOWO WSTEPNE

Do rak Szanownych Czytelnikéw oddajemy kolejny, drugi w tym roku,
zeszyt ,,Rzecznika Patentowego”. Jako Redakcja cieszymy sie, ze w ostatnim czasie
udato sie zwiekszyc¢ czestotliwos¢ wydawania naszego samorzadowego periodyku.

Obecne wydanie czasopisma otwiera znakomity i obszerny artykut dr. Marcina
Ozoga poswiecony problematyce wskazania przed Urzedem Patentowym RP danych
tworcy projektu wynalazczego. Publikacja przedstawia wybrane aspekty istnienia
i wykonywania odnosnego prawa osobistego twoércy na tle prawnoporéwnaw-
czym. Nastepnie zamieszczono artykut autorstwa dr. Jakuba Sielewiesiuka dotyczacy
niezmiennie interesujacego zagadnienia ochrony patentowej wynalazkéw realizowa-
nych komputerowo — w kontekscie zmian legislacyjnych oraz praktyki Urzedu Paten-
towego RP, w tym w zwigzku z Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazkéw
i wzoréw uzytkowych. Publikacja ta nawigzuje takze do watku patentowalnosci
wynalazkéw realizowanych za pomocg maszyn cyfrowych, poruszonego w przed-
ostatnim zeszycie ,,Rzecznika Patentowego” nr 95-98 (1-4/2020).

W dalszej czesci zeszytu znajduje sie artykut dr Karoliny Sztobryn i Marii
Kurkowskiej na temat wptywu kontrowersyjnego charakteru sloganu na jego zdol-
nos¢ odrdézniajaca jako znaku towarowego, stanowigcy wartosciowg analize prze-
prowadzong w swietle wyroku Sadu z 20 stycznia 2021 r. w sprawie T 253/20, Oatly
AB przeciwko EUIPO. Nastepnie opublikowano ciekawg glose dr. Wojciecha Gier-
szewskiego do wyroku Sadu Najwyzszego z 28 listopada 2019 r., Ill CSK 282/17,
traktujgcego o warunkach ochrony niezarejestrowanego oznaczenia opisowego.
W biezacym zeszycie zawarto takze komentarz do uchwaty sktadu siedmiu sedziéw
SN z 18 maja 2021 r., lll CZP 30/20 dotyczacej kwestii sposobu obliczania biegu
terminu przedawnienia roszczen z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak
towarowy o charakterze trwatym, stanowigcy kontynuacje tekstu zamieszczonego
w ,,Rzeczniku Patentowym” nr 95-98 (1-4/2020). Bezposrednio po komentarzu zostat
opublikowany peten tekst odnosnej uchwaty.

Biezace wydanie ,,Rzecznika Patentowego” zamyka replika opracowana
przez dr. Marcina Balickiego dotyczaca artykutu dr. Marka Burego pt. ,Dwa razy
mierz, raz tnij — uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzoréw uzytkowych



postulowanych w poswieconej wzorom uzytkowym Monografii” opublikowanego
w ostatnim zeszycie ,,Rzecznika Patentowego” nr 99-100 (1-2 /2021).

* k%

Niniejszy zeszyt ,,Rzecznika Patentowego” jest ostatnim przedsiewzieciem
wydawniczym w mijajgcej kadencji Wtadz Samorzadu. Z tego wzgledu chciatbym
serdecznie podziekowaé moim wspotpracownikom, Cztonkom Komisji Wydawniczej
Krajowej Rady Rzecznikdw Patentowych — w kolejnosci alfabetycznej: Annie Cybulce,
Tadeuszowi Kachnicowi, dr Katarzynie Krupie-Lipinskiej, dr. Marcinowi Ozogowi (byt
cztonkiem Komisji do 2019 r.), Jarostawowi Rawie, dr Karolinie Sztobryn i dr. Woijcie-
chowi Wtodarczykowi. Bez zaangazowania tych Oséb, ich pracowitosci, kreatywnosci
i — co takze wazne — niezwyktej zdolnosci pozyskiwania autoréw tekstow nie udatoby
sie wznowic i utrzymac, a nawet ostatnio zwiekszy¢ czestotliwosci wydawania perio-
dyku PIRP, a przede wszystkim zapewnic jego wysokiego poziomu merytorycznego
oraz edytorskiego. Niewatpliwym osiggnieciem Komisji Wydawniczej w obecnej
kadencji byto takze wydanie Ksiegi Jubileuszowej z okazji 100-lecia rzecznictwa paten-
towego w Polsce”. To okolicznosciowe wydanie godnie upamietnito wazny Jubileusz
naszego zawodu oraz Samorzadu. Wartos¢ publikacji, podkreslona przez wyjgtkowy
projekt oraz staranng oprawe i szate graficzng, tworzy gtéwnie jej zawartos¢ mery-
toryczna, na ktéra sktadaja sie opracowania zwigzane z zawodem rzecznika patento-
wego i ochrong wiasnosci przemystowej w ujeciu historycznym oraz wspotczesnym.

Cieszy réwniez fakt, ze w ostatnim czasie udafo sie uruchomic sprzedaz zdalng
wydawnictw Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych, o ktérej zdecydowata Krajowa
Rada. Wydawnictwa (druki zwarte) moga by¢ zamawiane za posrednictwem Biura
PIRP. Szczegdtowe informacje w tej kwestii s zawarte na stronach: https:/www.rzecz-
nikpatentowy.org.pl/kwartalnik-rzecznik-patentowy/ oraz https://www.rzecznikpaten-
towy.org.pl/ksiega-jubileuszowa-100-lecie-rzecznictwa-patentowego-w-polsce/.

Przed nami kolejne wyzwania. Za najwazniejsze uwazam dalszy rozwdj
.Rzecznika Patentowego”, w szczegdlnosci przeniesienie wydawania na dedyko-
wang platforme elektroniczng i dgzenie do zwiekszenia znaczenia tego wydaw-
nictwa przez prébe aplikacji o wpis do ministerialnego wykazu punktowanych
czasopism naukowych. Pewne kroki przygotowawcze w tym kierunku zostaty juz
poczynione w biezacej kadencji, przysztos¢ pokaze, czy i jak szybko uda sie osiggnac
zamierzony cel. Najwazniejsze zadanie to jednak utrzymanie niezaleznej i wysokiej
pozycji merytorycznej naszego samorzadowego periodyku na rynku wydawniczym.
Mimo ze jest to wydawnictwo specjalistyczne, jego rola i udziat rynkowy powinien
sie zwiekszac i raczej nie mam watpliwosci, ze — chocby z uwagi na wzrastajace
zainteresowanie zagadnieniami wtasnosci intelektualnej — jest na to realna szansa.
Mam nadzieje, ze podobnie bedzie z naszym Zawodem. | tego wtasnie chciatbym
catej naszej spotecznosci rzecznikéw patentowych i aplikantéw zyczyc!

dr Krzysztof Czub, redaktor naukowy



SPIS TRESCI

Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP
danych twércy projektu wynalazczego — uwagi
na tle prawnoporéwnawczym, Marcin Ozég

Dobrze juz byto — czyli o tym, jak Urzad Patentowy RP
udzielat patentéw na wynalazki realizowane komputerowo,
zanim jeszcze stafo sie to (nie)modne, Jakub Sielewiesiuk

Kontrowersyjny charakter sloganu a jego zdolnos¢
odrézniajaca jako znaku towarowego — analiza w Swietle
wyroku Sadu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie T253/20
Oatly AB v. EUIPO, Karolina Sztobryn, Maria Kurkowska

Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 28 listopada 2019 .,
Il CSK 282/17 (dotyczacego warunkéw ochrony niezarejestrowanego
oznaczenia opisowego), Wojciech Gierszewski

Obliczanie biegu terminu przedawnienia roszczen

z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

o charakterze trwatym (na tle uchwaty sktadu siedmiu sedzidow
SN z dnia 18 maja 2021 r., lll CZP 30/20), Krzysztof Czub

Uchwata sktadu siedmiu sedziéw Sadu Najwyzszego
z dnia 18 maja 2021 r., lll CZP 30/20 z uzasadnieniem

Odpowiedz na artykut M. Burego pt. Dwa razy mierz, raz tnij
— uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzordéw
uzytkowych postulowanych w poswieconej wzorom
uzytkowym Monografii, Marcin Balicki

39

51

57

67

71

85






RZECZNIK PATENTOWY, nr 101-102, 3-4/2021

Marcin Ozé6g”

Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP
danych tworcy projektu wynalazczego
— uwagi na tle prawnoporéwnawczym

1. Uwagi wstepne

Rzecz bedzie o obowigzku wskazania przed Urzedem Patentowym RP
(dalej: UP, Urzad) i sposobie wskazania, dopuszczalnosci zaniechania takiego
wskazania, a w dalszej kolejnosci takze dopuszczalnosci zaniechania ujawniania
przez UP do wiadomosci powszechnej danych twoércy wynalazku, wzoru uzytko-
wego, wzoru przemystowego czy topografii uktadu scalonego’, wzgledach, ktére
miatyby decydowad o zaniechaniu takiego wskazania i ujawniania, i ryzykach,
jakie z takiego zaniechania wynikajg dla tworcy. Zagadnienie to nie jest obce
polskiemu pismiennictwu prawa patentowego i przewija sie w nim od lat, ale
nawet w nowszych pracach przeczyta¢ mozna, ze ,[wliele kontrowersji pojawia
sie wokot pytania, czy twoérca [projektu wynalazczego — M.O.] moze domagac sie
nieujawniania jego nazwiska”? i — jak sie dalej bedziemy mogli przekona¢ - tak jest
w istocie. Sprobuje sie do tych watpliwosci ustosunkowac i wskaza¢ przynajmniej
kierunkowo rozwigzania rysujacych sie tu probleméw. Niejaka okazjg do podjecia
tego zagadnienia jest emisja w grudniu 2020 r. komunikatu o uzgodnieniach Rady
Administracyjnej Europejskiego Urzedu Patentowego (dalej: EUP) w zakresie prak-
tyki oznaczania twércy wynalazku® — jego pojawienie sie wskazuje, ze poglady na

* Dr Marcin 0z6g, rzecznik patentowy, adwokat, Instytut Allerhanda.

T Regulacja ustawowa jest w omawianym zakresie identyczna dla kazdego z wymienionych projektéw wynalazczych.
Dla uproszczenia mowa bedzie dalej o ,,wynalazku”, a rozréznienie pomiedzy poszczeg6lnymi projektami
wynalazczymi bedzie czynione, o ile bedzie konieczne.

2 A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A, Prawo wiasnosci przemystoweyj, red. R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 371.

3 Europejski Urzad Patentowy, Convergence of practice. Common practice as regards the designation of the inventor,
grudzien 2020, https://www.epo.org/law-practice/convergence-of-practice.html (dostep: 25.09.2021 r.).
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omawiane zagadnienie sg rézne takze w réznych systemach prawnych, a uzgod-
nienie zasad w tym zakresie wymagane jest takze z uwagi na potrzebe wiagczenia
systemu patentu polskiego w system swiatowy — a takze znaczaca zmiana
w zakresie omawianego zagadnienia, do jakiej doszto pod koniec ubiegtego roku
w uregulowaniu patentu europejskiego®.

2. Wskazanie twércy jako problem polityki innowacyjnosci
2.1. Zasada, ze jest tworca. Sztuczna inteligencja jako ,twérca”

Wydawato sie do niedawna aksjomatem prawa patentowego, ze twérca
wynalazku jest cztowiek i to ,ten oto” cztowiek, ten, spod ktérego reki wyszedt
wynalazek, nie za$ tworca takiej czy innej maszyny, ktéra dopiero miataby, przy
jakiejs dozie samodzielnosci, podja¢ czynnosci skutkujace — tu juz wkraczamy
w obszar sporny — powstaniem wynalazku. Kwestia ta nie bedzie tu szerzej
omawiana, ale dla swojej aktualnosci i potencjalnej doniostosci nie moze zosta¢
catkiem pominieta, tym bardziej ze z naukowych rozwazan przerodzita sie ona
ostatnio w orzeczniczy konkret. W dwoéch zasadniczo identycznych sprawach,
decyzjami ze stycznia 2020 r.5, EUP odpart zadanie zgtaszajacego ujawnienia jako
twoércy wynalazku systemu sztucznej inteligencji, tak jest on tu okreslany, pn.
DABUS. Zgtaszajacy poczatkowo tworcy w zgtoszeniach w ogdle nie wskazat,
potem podat, ze jest to ,,DABUS" i — najwyrazniej w celu sprowokowania reakg;ji
EUP — ujawnit, ze jest to ,a type of connectionist artificial intelligence (Al)”, od
ktérej (od czego?) zgtaszajacy nabyt prawa jako pracodawca, a tg podstawe
nabycia zmienit nastepnie na nastepstwo prawne niezwigzane ze stosunkiem pracy.
Europejski Urzad Patentowy obszernie wywiédt, ze aktorami w postepowaniu
zgtoszeniowym moga by¢ jedynie osoby fizyczne, osoby prawne lub pewne inne
osoby zréwnane w statusie z tymi ostatnimi (art. 58 Konwencji o patencie euro-
pejskim®), ale nie ,,nieosoby” (non-persons). Z prac przygotowawczych (travaux
préparatoires) do Konwencji wynika natomiast niezbicie, ze za wynalazce miaty
by¢ uwazane w $wietle jej przepiséw wytacznie osoby fizyczne. Swiadczy o tym
takze wynikajacy z Konwencji model stosunkéw wynalazca — zgtaszajacy i podobne
jemu uksztattowanie tych stosunkéw w systemach prawnych umawiajacych sie
panstw — tu padajg przyktady, a wsrdd nich takze przyktad prawa polskiego. Osoby
prawne czerpig swoj status jako podmiotéw prawa z prawa pozytywnego, nie
istniejg natomiast podobne podstawy w prawie czy tez w orzecznictwie, z ktérych
podobne przywileje mozna by wywodzi¢ dla wynalazcéw operujacych jako

4 Europejski Urzad Patentowy, Decision of the Administrative Council of 15 December 2020 amending Rules 19 and 143
of the Implementing Regulations to the European Patent Convention (CA/D 11/20), (Dz.Urz. EUP z 2021 r. Nr A3, s.
1-2). Zob. tez Informacja Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 10.02.2021 r. w sprawie zmiany zasady 19
i 143 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (Dz.Urz. UPRP z 2021 r. poz. 2).

5 Europejski Urzad Patentowy, decyzje z 27.01.2020 r. w sprawach zgtoszen EP 18 275 163 i EP 18 275 174
z identyczng argumentacja EUP.

6 Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona w Monachium
dnia 5.10.1973 r. (Dz.U. 2 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.).



Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP danych twoércy projektu wynalazczego

sztuczna inteligencja’. Idea, ze wynalazcg moze byc¢ jedynie osoba fizyczna, jest
w ustawodawstwach patentowych powszechnie akceptowana, nie stwierdzono
natomiast, aby ktoéres z nich uznato za dopuszczalne przypisanie autorstwa wyna-
lazku sztucznej inteligencji badz tego czy innego rodzaju maszynie. Decyzje zostaty
zaskarzone i postepowanie w obu tych sprawach jest wcigz w toku. Analogi
tych zgtoszen zostaty wniesione takze do urzedoéw brytyjskiego (UK IPO) oraz
amerykanskiego (USPTO) i spotkaty sie w obu przypadkach z odmowa, podobnie
uargumentowang. Jednakze w lipcu 2021 r. decyzja 0 umorzeniu postepowania
w sprawie analogicznego zgtoszenia australijskiego zostata uchylona ze wskaza-
niem na dopuszczalnos¢ uznania za wynalazce ,,non-human”,® chwile wczesniej
potudniowoafrykanski urzad patentowy udzielit patent na analogiczne zgtoszenie,
wskazujac jako twoérce wynalazku ,,DABUS, The invention was autonomously gene-
rated by an artificial intelligence”®.

2.2. Wskazanie twércy projektu wynalazczego jako zasada

Z chwila dokonania wynalazku, samemu czy wspélnie z innymi, powstaje
prawo kazdego z osobna twércy wynalazku do ochrony tego jego twérczego
statusu. Trescig tego prawa jest mozliwos¢ wystepowania jako twoérca i domagania
sie uznania przez innych za twérce wynalazku, a takze domagania sie, aby nikt
inny niebedacy jednoczesnie wspottwdrcg wynalazku nie byt za takiego uwazany.
. Twoérczos¢ wynalazcza” stanowi dobro osobiste tworcy (art. 23 k.c.), prawo do
mianowania sie twoércg i bycia uwazanym przez innych za twérce wynalazku ma
zatem charakter prawa osobistego, skad wynika niemoznos¢ jego zrzeczenia sie
lub przeniesienia na inng osobe'. Prawo to podlega ochronie w sposéb szcze-
golny w stosunkach wynalazcy z UP poprzez przyznanie twoércy prawa — i jedno-
czesnie stwierdzenie w tym zakresie obowigzku Urzedu — do jego wymieniania
jako twoércy wtasnie w ,,opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publika-
cjach” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.")'?; odpowiednio, z zastrzezeniem poszanowania
praw innych wspottwércow, prawo to przystuguje takze kazdemu wspottworcy
(art. 8 ust. 3 p.w.p.). W $lad za tym zgtaszajacy, ktéry nie jest twoércg wynalazku,
powinien w podaniu wskaza¢ twoérce wynalazku czy tez tworcéw, jezeli jest ich
wielu. Zaniechawszy takiego wskazania, deklaruje zas zgtaszajacy, ze twércg wyna-
lazku jest on sam (art. 32 p.w.p.). Motywem przyznania twoércy wynalazku takiego
prawa do wskazania go przed UP przez zgtaszajgcego wyraznie w tym celu, aby
informacja o osobie tworcy jako twoércy tego wiasnie wynalazku byta przez UP

7 ,In the case of Al inventors, there is no legislation or jurisprudence establishing such a legal fiction”.

8 Federal Court of Australia, wyrok z 30.06.2021 r., Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879; https://www.
judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879 (dostep: 25.09.2021 r.).

9 Patent nr 2021/03242; zob. Companies and Intellectual Property Commission Patent Journal z 28.07.2021 r,, s. 225;
https://iponline.cipc.co.za/Publications/Published)ournals/E_Journal_July%202021%20Part%202.pdf (dostep: 25.09.2021 r.).

10 Zob. szerzej M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 312-321.

1 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

12 Pomijam, ze z przepisu tego wynika powinnos¢ wymieniania twércy takze ,,w innych dokumentach i publikacjach”,
a moze nawet ,opisach” i ,rejestrach” — niekoniecznie tych emitowanych czy prowadzonych przez UP czy inne
urzedy patentowe; bedzie o tym jeszcze mowa nizej w pkt 5.
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rozpowszechniania, bez czego prawo tworcy pozbawione petni, ale jednak by
istniato, jest ,,rozstawienie imienia twdrcy, jako naleznej mu moralnej nagrody za
jego tworczy wktad w wzbogacenie stanu techniki”?.

Jest rzeczg niesporng na tle przepiséw, ze wskazanie tworcy wynalazku —
przez zgtaszajacego Urzedowi, a przez Urzad do wiadomosci powszechnej — trak-
towane jest przez prawodawce jako norma spoteczna bedaca pochodng faktu, ze
tworcy wynalazkéw i w ogdle tworcy czegokolwiek z requty domagaja sie uznania
swojego autorstwa i potwierdzenia, ze sg autorami na szerszym forum, a spote-
czenstwo w uznaniu ich zastug jako pionieréw, innowatoréw, przewodnikéw itp.
powinno uznac ten ich status. Uzasadnienia wymaga natomiast odstepstwo od
tej normy, mianowicie dopuszczenie, aby tworca zatait przed Urzedem swoje dane
czy nawet swoje istnienie, aby to wytgcznie twoérca miat o takim zatajeniu sam
decydowad, i aby Urzad, nawet otrzymawszy te dane, nastepnie ich nie ujaw-
niat. Uzasadnienie to jest konieczne pomimo faktu, ze ochrona praw twoércow
projektow wynalazczych jest w ogoélnosci mniej intensywna niz praw tworcéw
utworéw w rozumieniu prawa autorskiego; normg spoteczng jest réwniez przy-
ktadowo zaniechanie wskazania twércéw wynalazku na egzemplarzach wytworéw
wytworzonych wedtug wynalazku czy ich tytutowanie wytgcznie jako kolektywu
(per ,,polscy naukowcy”, ,inzynierowie z NASA" itp.). Poniekad wynika to z faktu, ze
tworczos¢ wynalazcza traktowana jest jako co$ oczywistego, wynalazki sie nowo-
czesnemu spofeczenstwu po prostu naleza, a wynalazcy nie mogliby po prostu nie
istnie¢; istniejg wiec i w spotecznym podziale pracy przypadfo im robienie wyna-
lazkow, tak jak lekarzom leczenie ludzi, adwokatom stawanie w sadzie, strazakom
gaszenie pozaréw, a Smieciarzom zbieranie $mieci. Wspotczesna twoérczosé wyna-
lazcza pozbawiona jest tez odium niezwyktosci, jakie, wydaje sie, towarzyszyto jej
kiedys; nie jest to tworczos¢ wybitnych samotnikéw, prawdziwie przetomowych
wynalazkéw dokonujg wieloosobowe zespoty o zmiennych sktadach, przy znacza-
cych naktadach inwestycyjnych, proces wynalazczy wspomagany jest kompute-
rowo czy wrecz bazuje na analizach ogromnych ilosci danych, sa to zabiegi, ktére
bytyby niemozliwe do przeprowadzenia przez pojedynczg osobe czy nawet cata
grupe ludzi — nie jest to wiec proces twoérczosci rozumianej Scisle jako czynnos¢
zmieniania otoczenia podejmowana przez twoérce samemu i osobiscie’s. Jednak,
jak kazdy rodzaj twdrczosci, a szerzej nawet: kazdy rodzaj osobistych zastug,
tworzenie projektéw wynalazczych domaga sie uznania poprzez wskazanie na
zrédto tej tworczosci, jezeli tylko jest to mozliwe. Prawo powinno zas w uznaniu
tego faktu sprzyja¢ takim mozliwosciom, a tam, gdzie nie moze sie to dokonac
poprzez ,realne” wigzanie tworcy z jego twodrczoscig (wskazanie go na egzem-
plarzu utworu, nazwanie jego imieniem odkrytej przez niego gwiazdy, nazwanie
pieca ,piecem martenowskim”, procedury postepowania przy zadfawieniach

13 P, Lisiecki, A. Szajkowski, Zasady prawa wynalazczego, Warszawa 1973, s. 108.

14 Jak to szczerze ujmuje jedna z autorek: ,[wlynalazek nie jest uzewnetrznieniem osobowosci twércy, a jedynie
rozwigzaniem technicznym, ktére mogtoby by¢ réwnie dobrze dokonane przez inng osobe” — U. Prominska [w:]
System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wiasnosci przemystowej, red. E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska,
Warszawa 2015, s. 214.
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— .rekoczynem Heimlicha” itp.), dokonuje sie w inny sposéb, w ostatecznosci
poprzez, po prostu, upamietnienie jego osoby réznymi dostepnymi sposobami,
np. poprzez nazwanie jego imieniem placéwki naukowej czy wmurowanie tablicy
pamigtkowej na domu, w ktérym sie urodzit. Zasadne jest w tej sytuacji twier-
dzi¢, ze skoro opisy, rejestry, inne dokumenty i publikacje UP czy innych urzedéw
patentowych niewatpliwie moga stuzy¢ ujawnianiu danych twoércéw wynalazkéw
i sq pierwszorzednym zrodiem poznania tozsamosci tworcy wynalazku z uwagi
na ich charakter jako Zrédet pierwotnych i wiarygodnos¢, i wyraznie tak sa przez
prawodawce polskiego traktowane, ta ich funkcja powinna by¢ w sposéb szcze-
golny chroniona — zwtaszcza wobec dostrzegalnej rzadkosci innych instrumentéw
mogacych stuzy¢ upowszechnianiu informacji o osobie wynalazcy™.

2.3. Autonomia woli twércy w dysponowaniu
jego danymi przed Urzedem Patentowym

Z faktu, ze prawo do autorstwa wynalazku w jego pozytywnym, ale
tez negatywnym aspekcie traktowane jest jako dobro osobiste twércy wynika,
jako wyjsciowa, teza, ze moze on tym dobrem swobodnie dysponowaé. Moze
i juz; w kazdym przypadku i bez potrzeby uzewnetrzniania motywow, jakimi sie
kierowat, zatajajac swoje dane w zwigzku z wynalazkiem, w tym takze w zwigzku
ze zgtoszeniem tego wynalazku w UP. Na tle Konwencji paryskiej'® przyjmuje sie, ze
skoro ,,[w]ynalazcy przystuguje prawo do tego, aby byt on wymieniony w patencie
jako wynalazca” (art. 4ter), tworca moze nie wyrazi¢ zgody na ujawnienie danych
dotyczacych jego osoby, ma on bowiem prawo, ale nie obowigzek, figurowania
jako twérca w zwigzku ze zgtoszeniem wynalazku i uzyskang ochrong'. Tak tez
nalezy rozumie¢ zawarte w ustawie stwierdzenie, ze tworcy ,, przystuguje prawo”
do wymieniania go jako tworcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumen-
tach i publikacjach (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.); twdrca moze wiec oswiadczy¢, ze
z prawa tego nie zechce skorzystac i w tym kierunku interpretuje éw przepis sam
Urzad. Czy jednak wynika stad, ze tworca sam moze zrezygnowad ze wskazania
siebie jako twércy, a wiec sam zrezygnowac z prawnych gwarancji jego statusu,
czy tez decyzja ta wymaga jakiejs formy publicznoprawnej kontroli? Mozna oczy-
wiscie zaktadad, ze przynajmniej niektérzy wynalazcy, decydujac sie na zatajenie
swoich danych, kierowac sie bedg skromnoscig, wzgledami swiatopogladowymi
czy religijnymi, czy tez powzietg po czasie refleksja, ze wynalazek jest bezwarto-
sciowy i figurujac jako jego twoércy narazajg na szwank swojg reputacje’®, jednak

5 W tym kierunku takze A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 371 (,prawo do zadania
wymienienia tworcy w dokumentach i publikacjach na temat projektu w praktyce jest podstawowa forma
poszanowania przystugujacego mu autorstwa. Skoro ustawa nie przyznaje mu innych praw osobistych, pomijanie
nazwiska tworcy pozbawia go satysfakcji z uznania jego osiggnie¢ wsrdd szerszej publicznosci”).

Akt sztokholmski zmieniajacy Konwencje paryska o ochronie wiasnosci przemystowej z 20.03.1883 r. (Dz.U. 2 1975 .
poz. 51).

Por. A. Szajkowski [w:] S. Softysinski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990,
s. 201; A. Szewc [w:] Konwengja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Adamczak, A. Szewc,
Warszawa 2008, s. 136-137; G. Jyz [w:] A. Szewc, G. Jyz, Prawo wiasnosci przemysfowej, Warszawa 2008, s. 354-355.
Zob. przyktad powotany przez M. du Valla, Prawo patentowe..., s. 317.
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problem dopuszczalnosci odstgpienia od ujawnienia twoércy wynalazku ma szerszy
wymiar, ktéry w uwagach mu poswiecanych byt dotychczas pomijany.
Wynalazca jest stabszg strong umowy zawieranej ze zgtaszajacym doty-
czgcej nabycia jego (twodrcy) praw do projektu wynalazczego, a prawny wymaog
ujawnienia faktu, ze tworca istnieje, kto jest tym tworcg, ze jest ich w konkretnym
przypadku wielu, i ze oprocz nich twérca nie jest nikt inny, oraz ze te fakty
oswiadcza zgtaszajacy jest sam w sobie forma sprawowania publicznoprawne;j
kontroli nad prawidtowoscig obrotu prawami do projektéw wynalazczych. Zgta-
szajgcy zobowigzany do wskazania w zgtoszeniu tworcy/tworcéw wynalazku (art.
32 p.w.p.) sktada oswiadczenie o byciu tych czy innych oséb twoércami wynalazku
wigzace go wobec wskazanych twoércow (i takie, ktére rzeczywisci twoércy moga
chcie¢ podwazy¢), ale takze wobec 0séb trzecich (np. przysztych nabywcéw praw
z patentu zobowigzanych do wyptaty twdrcom wynagrodzenia); jest to istotny
element ochrony takze intereséw majatkowych twoércdw wynalazku w niebogatym
ustawowym instrumentarium stuzagcym temu celowi'. Zgtaszajgcy-osoba fizyczna,
zaniechawszy wskazania innej osoby fizycznej jako tworcy, deklaruje takze, ze
w jego subiektywnym przekonaniu to on, a w kazdym razie, ze nikt bardziej niz
on, jest tworcag wynalazku. Oswiadczenia te majg fundamentalne znaczenie dla
uporzadkowania stosunkéw wynalazcéw ze zgtaszajacymi, wymuszajg tez na
zgtaszajgcych prowadzenie procesu wynalazczego w sposdb zorganizowany czy
tez nabywanie przez nich praw do projektéw wynalazczych bedacych produktem
takich zorganizowanych proceséw: koniecznos¢ pdzniejszego ujawnienia danych
twoércy co najmniej wobec Urzedu (o czym bedzie dalej mowa) niewatpliwie
wplywa na praktyke kontraktowg uczestnikoéw procesu wynalazczego, w tym petni
pomocng role w realizacji ochronnej funkcji prawa pracy. Mozna powiedzie¢, ze
obowiagzek ten pomaga zapobiegac na przedpolu réznym formom naduzy¢ zgta-
szajgcych wzgledem tworcédw i tworzy¢ zdrowa kulture dziatalnosci innowacyjnej.
Przyjecie, ze dane twoércy moga pozostac nieujawnione do wiadomosci
powszechnej w tak waznym, tatwo i powszechnie dostepnym i wiarygodnym
zrédle, jak rejestry i publikacje urzedéw patentowych, jak rowniez przypisanie
zgtaszajgcemu wiodacej czy wytacznej roli w posredniczeniu w kontaktach i skta-
daniu oswiadczen pomiedzy twoércg a urzedem patentowym pomaga réwniez
utrwali¢ dominacje na rynku szeroko pojetej tworczosci wynalazczej zgtaszaja-
cych, kosztem twoércow, ktérzy, nie mogac wystepowad tg drogg pod wiasnym
nazwiskiem, pozostaja anonimowi nie tylko dla odbiorcéw produktéow wytwa-
rzanych wedtug projektéw wynalazczych (ktdrzy zresztg z tych zrédet informacg;ji
nie korzystajg, a dla ktérych anonimowi byliby i tak wobec faktu, ze siegniecie do
wizerunku tworcy na potrzeby marketingu takich produktéw jest rzadkoscia), ale
przede wszystkim dla potencjalnych kontrahentéw biznesowych, zamawiajgcych

9 Bywa jednak i tak, ze ochrona intereséw oséb innych niz wynalazca stawiana jest w oméwieniach tego zagadnienia
na pierwszym miejscu; zob. P. Kostanski, Prawa osobiste wynalazcy, ,Transformacje Prawa Prywatnego” 2012/2, s.
71 (,odmowa ujawnienia swoich danych przez tworce, ktéra de lege lata uniemozliwiataby realizacje podstawowych
praw majgtkowych, w wypadku gdy podmiotem tych praw bytaby osoba trzecia, powinna zosta¢ uznana za
naduzycie prawa podmiotowego przez tworce (art. 5 k.c.)”).
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czy pracodawcéw. Zwtaszcza rynek wzornictwa przemystowego, a w tej dzie-
dzinie — jesli wzig¢ pod uwage omawiane nizej uregulowanie unijne — promocja
idei zaniechania ujawniania praw twoércéw zaszta szczegolnie daleko, zasobny
jest w indywidualnosci tworcze mogace samemu wystepowac w obrocie jako
przedsiebiorcy i dyktowad warunki na rynku. Wykreowanie praktyki utajniania
danych twércow wzoru przemystowego na standard postepowania w tych spra-
wach (a myslenie wedtug schematu, ze skoro da sie, to i trzeba, ze jak jest wyjatek,
to widocznie nie bez przyczyny itp., nie jest rzadkoscig), a w dalszej kolejnosci
uznanie tej praktyki za ,ustalony zwyczaj” umowny (art. 65 k.c.) bytoby cennym
nabytkiem dla przedsiebiorcéw wielu branz przemystu. Wydaje sie, jesli zestawic
w tym aspekcie tylko prawo polskie z prawem unijnym, ze proces ten zatrzymat sie
wpét drogi. W prawie polskim status twoércy wzoru przemystowego w omawianym
aspekcie podlega uregulowaniu identycznemu jak dla innych projektéw wyna-
lazczych (pomijajac projekty racjonalizatorskie), w prawie unijnym natomiast zgto-
szenie do ochrony wzoru przemystowego wspolnoty jedynie ,,moze” zawieraé
oswiadczenie dotyczace statusu w zwigzku ze zgtoszeniem tworcy wzoru — tak
jakby istniaty jakie$ wzory przemystowe niemajace swojego tworcy, takie, ktére
by takiego ustosunkowania nie wymagaty — a trescig tego oswiadczenia moze
by¢ wymienienie tworcy lub zespotu twércow lub oswiadczenie na odpowiedzial-
nos¢ zgtaszajgcego, ze tworca lub zespot tworcow zrezygnowat z prawa wymie-
nienia (art. 36 ust. 3 lit. e rozporzadzenia 6/2002%°), nie za$ jak w prawie polskim
tworca miatby sam (ewentualnie przez petnomocnika) sktada¢ oswiadczenie w tym
wzgledzie. Twérca wzoru przemystowego moze zatem pozostaé¢ w tym przypadku
doskonale anonimowy: wprost zaakceptowana zostata mozliwos¢ zaniechania
ujawnienia jego danych samemu urzedowi, a tym samym zakwestionowano
potrzebe przekazania tych danych do wiadomosci powszechnej za posrednictwem
urzedu, twoérca odsuniety zostat od kontaktu z urzedem w tej sprawie poprzez
ex lege umocowanie do takich kontaktow wytacznie zgtaszajgcego, a nawet sam
fakt bycia wzoru przedmiotem jakiejkolwiek twoérczosci zostat zakwestionowany —
co w istocie wymusza na tworcy zamierzajgcym dowodzi¢ swojego autorstwa, ze
wzér zostat rekg ludzka stworzony, nie jest zas prostym refleksem postaci przed-
miotu wzietej z natury, bo w ostatecznosci tak chyba nalezatoby rozumie¢ pojawia-
jacq sie tu sugestie o mozliwosci istnienia wzoréw ,,bezautorskich”. Unijne prawo
wzoréw przemystowych wykazuje tez, pierwotna, mozna by rzec (bo odnosny
przepis jest obecny w rozporzadzeniu w tym brzmieniu od poczatku), chyba nieza-
mierzong przez jego tworcow, gotowos¢ do objecia rejestracjg wzoréw pocho-
dzenia robotycznego, ktérych status prawny jako przedmiotéw twoérczosci jest
niejasny, ale ktdre wraz z prognozowanym postepem rozwoju sztucznej inteligencji
W coraz mniejszym stopniu bedg pochodng wptywdw twoércy-programisty.
Ujawnienie danych twoércy projektu wynalazczego do wiadomosci
powszechnej, w tym zwtaszcza uwzglednienie tych danych w rejestrach urzedéw

20 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych (Dz.Urz. WE L 3
25.01.2002 r,, s. 1 ze zm.).
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patentowych odgrywa jednak takze pewng przynajmniej role w prowadzeniu
poszukiwan w stanie techniki, umozliwiajac wigzanie ze sobg dokumentéw paten-
towych poprzez osoby tworcow projektéw wynalazczych i sktady catych zespotow
tworczych, ujetych w tych dokumentach. Zagadnienie ma znaczenie o tyle pomi-
jalne, ze ostatecznie to przedmiotowy zakres ujawnienia definiuje stan techniki,
trudno jednak nie zwréci¢ na nie uwagi, zwiaszcza ze dane identyfikacyjne oséb
fizycznych, takze w przypadku kultur pozaeuropejskich, odznaczaja sie znacznie
wiekszg stabilnoscia w czasie od danych oséb prawnych (generalnie rzadko,
a zdecydowanie rzadziej zdarza sie, ze osoba fizyczna zmieni imie i nazwisko, niz
osoba prawna zmieni nazwe), jednolitoscig (sa to dane bez dodatkéw wskazuja-
cych na forme prawng osoby prawnej czy ,,przydomkéw” w rodzaju ,,consulting”,
Jtechnology” czy ,przedsiebiorstwo produkcyjno-handlowo-ustugowe” utrudnia-
jacych ustalenie, co jest istotg nazwy) i wyrazistoscig (zdecydowanie rzadsze sg tu
nic niemowigce kilkuliterowe zbitki, a z drugiej strony nazwy rozwlekte i wyste-
pujace w réznych wariantach w postaciach skréconych czy w ré6znych wariantach
notacji, np. w firmach oséb fizycznych dodatki fantazyjne czasem poprzedzajg
imie i nazwisko osoby fizycznej, a czasem nastepujg po nich). Istnieje takze
w naukach ekonomicznych caty nurt badan nad zagadnieniami innowacyjnosci
bazujacy na sledzeniu zwigzkéw innowatoréw z podmiotami zgtaszajgcymi wyna-
lazki do ochrony?, ktory nie moégtby sie rozwing¢ bez dostepu do danych o tych
zwigzkach ujawnionych w rejestrach patentowych, a upowszechnienie sie praktyki
zaniechania ujawniania w tych rejestrach danych twércéw mogtoby sprawié, ze
dane pozyskiwane z tych Zzrédet beda niereprezentatywne i dla celéw badawczych
bezwartosciowe.

Z powyzszego przegladu wynika, ze pozbawienie decyzji twdrcdw o utajnieniu
ich danych jakiejs formy publicznoprawnej kontroli nie jest posunieciem btahym,
tworca moze bowiem w konkretnych okolicznosciach by¢ pozbawiony mozliwosci
swobodnego wyrazenia tej decyzji. Pytanie o mozliwos¢ sprawowania jej przez urzedy
i zakres tej kontroli jest w istocie rzeczy pytaniem o model dziatalnosci innowacyjnej,
o to, czy uznad, ze procesy innowacyjne majg okreslong dynamike i prowadzone s
przez wieloosobowe zespoty o zmiennym skfadzie, grupujace osoby petnigce w nim
bardzo rézne role (takie argumenty wysuwajg promotorzy idei utajniania praw
tworcow) i logika tych proceséw powoduje niepewnosé co do statusu tych czy innych
0s6b jako twoércdw wynalazku, czy tez uznad prymat intereséw twoércow, przyjmujac,
ze ich dane powinny by¢ w ten czy inny sposéb raportowane, a wiec ich istnienie,
w tym istnienie zamknietego kregu tworcow, jesli jest ich wielu — ustalane i potwier-
dzane, oni sami mieliby sie w sprawach swojego statusu kontaktowac z urzedem
i generalnie mieliby w tych procesach innowacyjnych zyskiwa¢ na znaczeniu. Wydaje
sie, ze problem najogdlniej pojetego utajniania praw twoércow byt do tej pory

21 Zob. np. E.C.M. Noyons, A.FJ. van Raan, H. Grupp, U. Schmoch, Exploring the science and technology interface:
Inventor-author relations in laser medicine research, ,,Research Policy” 1994/23, s. 443-457; B. Cassiman, P. Glenisson,
B. Van Looy, Measuring industry-science links through inventor — author relations: A profiling methodology,
,Scientometrics” 2007/70(2), s. 379-391; F. Dornbusch, U. Schmoch, N. Schulze, N. Bethke, /dentification of
university-based patents: A new large-scale approach, ,Research Evaluation” 2013/22, s. 52-63.
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w pismiennictwie polskim bfednie pozycjonowany jako problem przede wszystkim
zaniechania ujawniania tych danych przez UP do wiadomosci powszechnej, podczas
gdy jest to przede wszystkim problem uzewnetrznienia tych danych przez zgtaszaja-
cego wobec Urzedu, a wiec i ustalenia, ze te czy inne osoby sg twoércami wynalazku,
zamkniecia ich listy i, co sie z tym wigze, dokonania z tymi osobami odpowiednich
rozliczen z tytutu ich Swiadczen — o czym nizej.

2.4. Zaniechanie wskazania twércy do wiadomosci powszechnej
czy takze Urzedu Patentowego?

Na tle przepisow ustawy Prawo wtasnosci przemystowej zarysowata sie
watpliwos¢ odnosnie do tego, czy dopuszczenie utajnienia danych tworcy przez
Urzad nie oznacza aby, ze zbedne staje sie ujawnienie tych danych takze samemu
Urzedowi. Catfa dyskusja wokét zagadnienia dopuszczalnosci utajnienia danych
twércy zmierza niewatpliwie do wyzbycia sie ,,problemu”, jaki stanowi ujawnienie
danych tworcy, a poniekad i istnienie samego twércy, a w ramach tej dyskusji
uznanie za dopuszczalne utajnienia danych twércy poprzez zaniechanie ich ujaw-
nienia do wiadomosci powszechnej (a przystugiwania tworcy takiego prawa nie
sposdb kwestionowac) traktowane jest jako wstep do propozycji dalej idacej,
mianowicie uznania, ze w tej sytuacji dane te stajg sie Urzedowi w ogdlnosci
zbedne — skoro Urzad nie miatby ich nastepnie ujawni¢, przekazanie mu ich jest
niecelowe. Ttem tej dyskusji jest z jednej strony obserwacja, ze dane twoércy moga
zostac na jego zyczenie utajnione — jakoby mogty wiec zosta¢ utajnione takze
wobec UP, z drugiej zas, ze zgtaszajacy niebedacy sam tworcg zawsze zobowigzany
pozostaje do wskazania w zgtoszeniu tworcy/tworcoéw wynalazku (art. 32 p.w.p.),
wzoru uzytkowego (art. 32 w zw. z art. 100 ust. 1 p.w.p.), wzoru przemystowego
(art. 32 w zw. z art. 118 ust. 1 p.w.p.) czy topografii uktadu scalonego (art. 32
w zw. z art. 209 ust. 1 p.w.p.). Stusznie wskazuje sie na tle art. 32 p.w.p., ze jego
celem jest ,,ujawnienie wszystkich twércéw wynalazku. Takze brzmienie przepisu
uniemozliwia tez w tym zakresie wykonanie prawa twoércy do pozostania anonimo-
wym"?22, a zgodnie z ustawa prawo twoércy do wymieniania w opisach itp. przystu-
guje ,,[n]a warunkach okreslonych w ustawie” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), a wiec we
wszystkich tych przypadkach, w ktérych ustawa zastrzega powinnos¢ ujawnienia
tworcy jako takiego (tutaj: wobec Urzedu), nie ma on podstawy, aby sie ujawnieniu
takiemu sprzeciwi¢; przepis nie nakazuje zresztg nic ponad to, aby ,,w podaniu
wskazad tworce”, a wiec podac jego dane do wiadomosci Urzedu, nie rozstrzyga
natomiast o powinnosci ujawnienia tych danych nastepnie osobom trzecim?.
Pomimo ze w samej ustawie postanowiono o publikacji ogtoszen o zgtoszeniach

22 P Kostanski, G. Jyz [w:] Prawo wiasnosci przemysfowej. Komentarz, red. J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 195.

23 Por. P. Kostanski, G. Jyz [w:] Prawo wiasnosci przemysfowey..., s. 58; w tym kierunku tez A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja
[w:] System prawa prywatnego..., s. 371-372 (,,nalezy odrdznic zatajenie autorstwa wobec [UP] od niewymienienia
nazwiska twércy w dokumentach”); G. Jyz [w:] A. Szewc, G. Jyz, Prawo wifasnosci przemystowey..., s. 355
(.bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa publicznego wymagaja wskazania nazwiska tworcy (dzieje sie tak
na przyktad przy zgtaszaniu wynalazkéw w UP)"); A. Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska [w:] Prawo wtfasnosci
przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 93.

15



16

Marcin Ozég

wynalazkéw (art. 43 ust. 1 p.w.p.) czy ogfoszen o udzielonych patentach (art.
232 ust. 1 p.w.p.), tres¢ tych ogtoszen jako obejmujacych ,nazwisko i imie wyna-
lazcy” czy tez ,nazwisko i imie tworcy wynalazku” zostafa skonkretyzowana dopiero
w rozporzadzeniu podustawowym (odpowiednio § 23 ust. 1 pkt 7 i § 39 pkt 7
rozp. z art. 93 p.w.p.2*), nie ma zatem warunkéw okreslonych ,w ustawie” (art.
8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.), z ktérych miataby wynika¢ powinnos¢ ujawniania przez UP
tych danych?. Nie znajduje uzasadnienia wyrazony w pismiennictwie odosobniony
poglad oparty na zatozeniu o powinnosci bezwzglednego i petnego poszanowania
woli twércy w dysponowaniu jego danymi, w tym takze wobec zgtaszajacego i UP
w zwigzku ze zgtoszeniem wynalazku do ochrony, bez uwzglednienia opisywa-
nych wyzej wzgledéw celowosciowych przemawiajgcych za takim ujawnieniem?®,
Z tym jednym wyjatkiem pismiennictwo polskie uznaje za obowigzek zgtaszajacego
wskazania w zgtoszeniu tworcy/twoércow wynalazku — za obowiazek, ale tez za
truizm, bo konkluzja ta opiera sie wytacznie na obecnosci w ustawie przepisu art.
32 p.w.p., kwestia zrodet obowigzku zgtaszajgcego ujawnienia danych twoércéw
wobec Urzedu nie jest tu natomiast wyjasniania. Motywem dla tej refleksji nie stata
sie nawet obserwacja, ze w systemie patentu europejskiego omawiane zagadnienie
uregulowane zostato w sposéb czesciowo odmienny, mianowicie wprost dopuszcza
sie tu, aby twdrca zazadat zaniechania ujawniania jego danych w opublikowanym
europejskim zgtoszeniu patentowym i w europejskim opisie patentowym (zasada
20 ust. 1 reg. KPE?), w tej sytuacji dochodzi do zaniechania ujawnia danych tworcy
takze w europejskim rejestrze patentowym i wyfaczenia jawnosci akt w czesci doty-
czacej danych tworcy i tego jego oswiadczenia (zasada 143 ust. 1 lit. g i zasada
144 lit. ¢ reg. KPE), jak rowniez, ze mozliwos¢ catkowitego pominiecia istnienia
tworcy dopuszcza rezim wzoru przemystowego wspdlnoty?8. W istocie rzeczy prawo
polskie korzystnie na tle wymienionych uregulowan — zwtaszcza regulacji tego
zagadnienia w systemie wzoru przemystowego wspoélnoty — pozycjonuje sytuacje
tworcoéw, chroniac ich interesy w réznych opisywanych wyzej aspektach. Juz samo
tylko powstrzymane sie przez prawodawce od zadeklarowania w ustawie wprost,
ze twoérca magtby ztozy¢ oswiadczenie o utajnieniu jego danych przyczynia sie do
wzmocnienia intereséw twoércow; prawodawca nie stwarza tym samym pola do
rozwazan, czy mozliwos¢ sktadania tego rodzaju oswiadczen zostata przez niego
po prostu dostrzezona, czy tez jest w jakims stopniu aprobowana czy moze nawet
popierana; oczywiscie mniejsza jest w tej sytuacja presja ze strony zgtaszajacych na
twércéw majgca wymaoc na nich skfadanie takich oswiadczen, czes¢ zgtaszajacych
moze by¢ zresztg w tej sytuacji nawet nieswiadoma, ze twoérca moégtby ztozy¢ przed
UP takie oswiadczenie.

24 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen
wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 z pdzn. zm.), (dalej: rozp. z art. 93 p.w.p.).

25 Por. tez Z. Miklasinski, Prawo wiasnosci przemysfowej. Komentarz, Warszawa 2001, s. 67.

26 Zob. J. Mazurkiewicz, Non omnis moriar. Ochrona dobr osobistych zmartego w prawie polskim, Wroctaw 2010,
s. 553-554.

27 Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich z 5.10.1973 r., https://www.epo.org//
law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma2.html (dostep: 25.09.2021 r.), (dalej: reg. KPE).

28 O ktérym byta mowa w pkt 2.2.
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2.5. Zaniechanie ujawniania przez Urzad Patentowy danych
tworcy na tle ustawy o wynalazczosci — wzmianka

W poprzednim stanie prawnym zagadnienie zaniechania ujawniania przez UP
danych twoércy byto wyraznie uregulowane, a rozwazania prowadzone na tle odno-
$nego przepisu wymagdaja tu chocby wzmianki, jako powotywane réwniez wspotcze-
$nie® i w pewnym stopniu rzutujgce na ocene takze aktualnego stanu prawnego®.

W ustawie o wynalazczosci®' brak byto przepisu jednoznacznie stwierdza-
jacego prawo tworcy wynalazku do autorstwa, faktycznie jednak ustawa ta zawie-
rata pewne przepisy, z ktérych istnienie takiego prawa posrednio wynikato i ktére
byty instrumentem jego ochrony, bedace zreszta pierwowzorem przepisow aktualnie
obowigzujacych. Wynalazcy przystugiwato mianowicie uprawnienie do wskazania go
jako takiego w zgtoszeniu wynalazku do opatentowania (art. 27 ust. 2 u.w.), a takze
do wymieniania go jako takiego , w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach
i publikacjach” (art. 8 ust. 2 u.w.). Wynalazca pozostawat uprawniony do uzyskania
Swiadectwa autorskiego (zob. m.in. art. 8 ust. 1, art. 14 ust. 1i 2, art. 15 ust. 1 2, art.
24 ust. 1, art. 38 ust. 2 i 3, art. 55, art. 56 u.w.), dokumentu o charakterze dokumentu
urzedowego, ktory byt mu wydawany przez UP wraz z wydaniem dokumentu paten-
towego i potwierdzat jego status jako twoércy wynalazku, ale odgrywat takze istotng
role w ochronie majgtkowych intereséw wynalazcy jako uprawnionego do wynagro-
dzenia za stosowanie wynalazku (przystugujacego mu zgodnie z art. 20 ust. 3 u.w.).
Zgodnie z przepisami wykonawczymi®?, zgtoszenie wynalazku powinno byto zawierac
oswiadczenie tworcy czy tez twoércow wynalazku (§ 3 ust. 2 pkt 2 zarz. Prezesa UP),
ztozone przez nich wytacznie osobiscie® i zawierajgce (§ 1 zat. do zarz. Prezesa UP):

— imie i nazwisko, rok urodzenia oraz adres twércy,

— zawdd, wyksztatcenie i miejsce pracy tworcy,

— imie i nazwisko lub imiona i nazwiska wszystkich pozostatych wspoéttworcow
wynalazku, jezeli wynalazek zostat dokonany wspdlnie przez kilka oséb,

— oswiadczenie o dokonaniu wynalazku ujawnionego w zgfoszeniu
wynalazku,

— tytut wynalazku,

— stwierdzenie, czy wynalazek jest wynalazkiem pracowniczym,

— nazwe i adres jednostki gospodarki uspotecznionej lub przedsiebiorstwa
niebedacego jednostkg gospodarki uspotecznionej, w ktérym wynalazek
zostat zgtoszony, jezeli wynalazek zostat tam zgtoszony,

— podpis tworcy.

2!

©

Zob. K. Czub, Prawa osobiste twdércéw dobr niematerialnych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2011, s. 220,
przyp. 791.

Uwzglednione zostaty tu ostatnie wersje omawianych przepisdéw, w stanie obowigzujagcym w przeddzien reformy
prawa wynalazczego, jaka miata miejsce w 1992-1993 r.; zob. np. A. Szewc, Nowe regulacje w polskim prawie
wiasnosci intelektualnej, Katowice 1995.

Ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 ze zm.), (dalej: u.w.).

Zarzadzenie Prezesa Urzedu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 12.11.1984 r. w sprawie ochrony
wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (M.P. z 1984 r. Nr 26, poz. 179), (dalej: zarz. Prezesa UP).

Por. A. Szajkowski [w:] S. Sottysinski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz..., s. 196.
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Jezeli UP stwierdzit brak oswiadczenia twdrcy wynalazku, zawiadamiat
o tym zgtaszajgcego oraz tworce, wyznaczajac temu ostatniemu termin do
nadestania tego oswiadczenia. Nienadestanie tego dokumentu w wyznaczonym
terminie uwazane byto za zrzeczenie sie przez tworce prawa do swiadectwa
autorskiego oraz wymieniania go w opisach, rejestrach oraz w innych dokumen-
tach i publikacjach wydawanych przez Urzad Patentowy (§ 22 ust. 1 zarz. Prezesa
UP; dla zgtaszajacego bedacego obywatelem panstwa obcego lub zagraniczng
osobg prawng: § 22 ust. 2 zarz. Prezesa UP). Istniejgcy wowczas system wyna-
gradzania twoércéw, ktorzy jedynie wyjatkowo mogli zgtaszaé wynalazki sami
(art. 22 ust. 1 u.w.), w miejsce uprawnionych do tego z reguty, jako do wyna-
lazkéw pracowniczych, jednostek gospodarki uspotecznionej, na ktére wyna-
lazcy swoje prawa przenosili za wynagrodzeniem (art. 20 u.w.)**, byt systemem
nader ztozonym i wymagat uwzglednienia szerokiego zakresu danych tworcy,
jakie ujawniane byly woéwczas przed UP (jak m.in. wiek i wyksztatcenie tworcy),
poza tym, ze deponowane w UP dane te stuzyty rozrachunkom twércéw z odpo-
wiednimi jednostkami gospodarki uspotecznionej. Zaniechanie ujawniania przez
UP danych tworcy do wiadomosci powszechnej byto tu nastepstwem nie tyle
decyzji tworcy podjetej wtasnie w tym celu, w sytuacji zaoferowanej mu przez
prawodawce mozliwosci dysponowania w ten sposéb jego danymi jako forma
dysponowania dobrami osobistymi, co sankcjg zaniechania ztozenia , 0$wiad-
czenia tworcy”, ktéra wyobrazalnie mogta by¢ inna (np. ,,[p]ozniejsze (...) wydanie
Swiadectwa autorskiego przy obcigzeniu bedgcego w zwtoce twércy pewnymi
dodatkowymi kosztami”?*), a utajnienie danych twoércy przez UP byto niejako
skutkiem ubocznym tej sankcji, poza tym, ze wobec zaniechania przekazania
danych do UP ich ujawnienie przez UP byto de facto niemozliwe. Uregulowanie to
zebrato w okresie swojego istnienia bardzo krytyczne recenzje®® i nie ma obecnie
podstaw do siegania do niego i prowadzonych na jego tle rozwazan na potrzeby
prowadzonej tu dyskusji. Skadingd w aktualnym stanie prawnym zaniechanie
ujawnienia przed UP danych twdrcy wynalazku, co najmniej jednego, jezeli zgta-
szajacy nie jest osobga fizyczng i domniemanym w tej sytuacji twdrcg, pociaga za
sobg dalej idacg sankcje w postaci umorzenia postepowania (rygor wezwania
z art. 42 ust. 1 p.w.p.), a sytuacja ta nie stata sie kanwa do dyskusji nad kwestig

34 Jeszcze w schytkowym okresie PRL-u wskazywano, ze takie wynalazki pracownicze ,stanowiag ponad 90%", a reguta
.wynalazek dla twércy” wyrazona w art. 22 ust. 1 u.w. ,funkcjonuje jedynie w formie szczatkowej”; zob. A.
Szajkowski [w:] S. Sottysinski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz..., s. 115.

Propozycja S. Sottysinskiego, Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa 1975, s. 121.

Zob. E. Wojtasiewicz, Stwierdzanie przez Urzad Patentowy autorstwa wynalazku, ,Problemy Prawa Wynalazczego
i Patentowego” 1981/7, s. 115-116 (,skutki nienadestania oswiadczenia wynalazcy wykraczajg dalece poza teren
postepowania przed Urzedem Patentowym, jako ze nienadestanie oswiadczenia wynalazcy «uwaza sie za zrzeczenie
sie przez wynalazce prawa do $wiadectwa autorskiego». Legalnosé, poprawnos¢ i stuszno$¢ tak sformutowanej
sankgji wywotaty w doktrynie powazne i liczne zastrzezenia. Dostowne rozumienie przytoczonego fragmentu
przepisu nieuchronnie naraza go na zarzut przekroczenia ram delegacji ustawowych. Podczas bowiem gdy
upowaznienie obejmuje wytacznie stanowienie przepiséw prawa formalnego, § 21 ust. 1 [zarz. Prezesa UP] przewiduje
materialnoprawne nastepstwa. Réwniez poprawnos¢ sankeji budzi zasadnicze watpliwosci wobec niezgodnosci
z podstawowymi, powszechnie przyjmowanymi konstrukcjami prawnymi.”); J. Preussner-Zamorska, Prawo do
autorstwa wynalazku, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellorskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Witasnosci
Intelektualnej” 1974/1, s. 110, 134; S. Softtysinski, Prawo wynalazcze..., s. 17, 120-121.
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zaniechania ujawnienia danych twoércy wobec faktu, ze zgtoszenie staje sie w tej
sytuacji w ogolnosci bezprzedmiotowe.

3. Podmioty zobowigzane

3.1. Domniemanie zgtaszajgcego-osoby fizycznej
jako bedacego jednoczesnie tworca

Tworcg wynalazku w ujeciu prawa polskiego jest zawsze osoba fizyczna.
W przypadku gdy zgtaszajgcym jest wtasnie osoba fizyczna domniemuje sie, o ile
sama ta osoba nie wskazafa inaczej, ze to ona jest twoércg wynalazku®’; odpo-
wiednio dotyczy to sytuacji, gdy zgtaszajacym jest wiecej niz jedna osoba fizyczna:
tacy wspotzgtaszajacy uwazani sg za wspottworcow wynalazku. Domniemanie
to nie zostato wyraznie sformufowane w ustawie, wyraza sie ono w zaniechaniu
przez prawodawce zgdania wskazania przez zgtaszajacego twoércy wynalazku
i podstawy jego prawa do uzyskania patentu (por. art. 32 p.w.p.), ktora jest, jak
sie w tym przypadku zaktada, wtasnie tworczosé. Zgtoszeniu wynalazku do UP
przez osobe fizyczng nalezy jednoczesnie przypisywac walor jej oswiadczenia, ze to
ona sama jest twoércg wynalazku, co w sytuacji, gdyby twércg wynalazku miat by¢
kto inny, bedzie stanowi¢ podstawe odpowiedzialnosci tej osoby, w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci za przypisanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego
(art. 303 p.w.p.). Jednoczesnie zgtaszajacy bedacy twodrcg moze zazadad zanie-
chania ujawniania nastepnie przez UP jego danych jako tworcy witasnie — jednak
nie jako zgtaszajgcego; pozostawimy tu na boku pytanie o mozliwos¢ zaniechania
ujawniania w zwigzku ze zgtoszeniem danych samego zgtaszajagcego — w stosunku
do UP jest to po prostu niemozliwe®®, a przez UP do wiadomosci powszechnej
prima facie niedopuszczalne jako godzace w bezpieczenstwo obrotu prawnego
i interesy 0sob trzecich w zwigzku z patentem.

3.2. Zgtaszajacy niebedacy tworca

Zgtaszajacy niebedacy jednoczesnie twodrcg wynalazku powinien w podaniu
o udzielenie patentu na wynalazek wskaza¢ twoérce/tworcow wynalazku, a takze
podstawe swego prawa do uzyskania patentu (art. 32 p.w.p.). To samo dotyczy
oczywiscie takze przypadku wspotzgtaszania wynalazkow przez twércdw, a obok
nich przez osoby, ktére twércami nie sg, a prawo do patentu zostato na nie

37 Por. A. Szajkowski [w:] S. Sottysinski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz..., s. 151-152; P. Kostanski, G. Jyz [w:]
Prawo wiasnosci przemysfowey..., s. 195.

38 Podanie w postepowaniu administracyjnym, jakim jest postepowanie zgtoszeniowe i rejestrowe toczace sie przed
UP, powinno zawiera¢ wskazanie osoby, od ktérej pochodzi, oraz jej adres. Jezeli w podaniu nie wskazano adresu
wnoszacego i nie ma moznosci ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia sie
bez rozpoznania. Jezeli adres wskazano, ale nie podano nazwiska wnoszacego podanie, organ (tutaj: UP) wzywa
wnoszacego do usuniecia brakéw w terminie siedmiu dni z pouczeniem, ze nieusuniecie tych brakéw spowoduje
pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 63 § 2 i art. 64 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p.); por. A. Szewc,
Autorstwo i wspdfautorstwo dobra intelektualnego, Cze$¢ Il, Skutki prawne autorstwa lub wspdfautorstwa dobra
intelektualnego, Warszawa 2013, s. 12-13.
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w pewnej czesci przeniesione (np. w drodze spadkobrania), a takze przypadku
twércow wspotzgtaszajgcych wynalazek i tworcow, ktdrzy jako wspodizgtaszajacy
w postepowaniu patentowym nie wystepuja, co kaze przypuszczad, ze po stronie
tych czynnych w postepowaniu wspottwoércdw nastapit kosztem twoércéw pozosta-
tych przyrost udziatow we wspdlnym prawie do uzyskania patentu; fakt ten powi-
nien zosta¢ w ten sposoéb przed Urzedem udokumentowany. Generalnie, obowigzek
wskazania twoércy/tworcow wynalazku czy tez potwierdzenia swojego wiasnego
statusu jako twodrcy wigze wszystkich zgtaszajacych, nawet jezeli zgtaszajagcym
i tworca jest ta sama osoba, zas kazdy przypadek niezgodnosci pomiedzy sktadem
osobowym twoércoéw i sktadem osobowym zgtaszajacych wymagat bedzie wska-
zania podstawy zgtaszajacego/wspotzgtaszajacych prawa do uzyskania patentu.

4. Zakres obowigzku wskazania tworcy

4.1. Dane tworcy podlegajgce wskazaniu

Wskazanie twércy wynalazku przed UP polega na podaniu jego imienia
i nazwiska oraz adresu zamieszkania (§ 5 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 93 p.w.p.), tak
samo jest w przypadku twoércy wzoru uzytkowego (§ 5 ust. 1 pkt 5w zw. z § 16
ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.), wzoru przemystowego (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 119
p.w.p.*) i topografii uktadu scalonego (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 210 p.w.p.%).
Adresem zamieszkania jest tu, jak to okreslano do niedawna w analogicznym uregu-
lowaniu patentu europejskiego, ,,petny adres” (full address — zasada 19 ust. 2 reg.
KPE) obejmujacy miejscowosd, kraj jej potozenia, ulice (plac, osiedle itp.) numer
domu, numer mieszkania, o ile bytby potrzebny, kod pocztowy, moze tez dane
o regionie, okregu pocztowym — generalnie wszystkie dane niezbedne, aby méc
dotrze¢ do tworcy. Ujawnieniu w rejestrze patentowym podlega natomiast nazwisko
i imie tworcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania okreslane tu wytgcznie
poprzez dane miejscowosci i kraju jej potozenia (§ 8 pkt 3 rozp. z art. 230 p.w.p.*");
tak samo jest w przypadku twércy wzoru uzytkowego (§ 8 pkt 3 w zw. z § 11 ust.
1 rozp. z art. 230 p.w.p.), twoércy wzoru przemystowego (§ 17 pkt 3 rozp. z art.
230 p.w.p.), a takze tworcy topografii uktadu scalonego (§ 28 pkt 3 rozp. z art. 230
p.w.p.). Rozwigzanie to jest zgodne z postulowanym w powotanym na wstepie
komunikacie*?, wydaje sie jednak, ze imie, nazwisko i nawet petny adres osoby
fizycznej to zbyt mato, aby osobe takg wskaza¢ dostatecznie dokfadnie w warun-
kach wspétczesnego obrotu gospodarczego. Co wiecej, w 2016 r. zrezygnowano

39 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 30.01.2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wzoréw
przemystowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 ze zm.), (dalej: rozp. z art. 119 p.w.p.).

40 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 19.10.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgfoszen topografii
uktadéw scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413), (dalej: rozp. z art. 210 p.w.p.).

41 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 12.01.2017 r. w sprawie rejestrow prowadzonych przez Urzad Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115), (dalej: rozp. z art. 230 p.w.p.).

42 Europejski Urzad Patentowy, Convergence of practice... Inng wskazang w komunikacie kategorig danych mogacych
by¢ przekazywane do urzedéw patentowych i podlegac ujawnieniu w rejestrze patentowym, czego prawo polskie
nie przewiduje, jest panstwo i miejsce zatrudnienia.



Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP danych twoércy projektu wynalazczego

z wymogu zawarcia w podaniu o udzielenie patentu prawa ochronnego na wzér
uzytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemystowego numeru PESEL** w przypadku
zgtaszajacych bedacych osobami fizycznymi, rezygnujac tym samym z informacji
pozwalajacej na ostateczne ujednoznacznienie osoby zgtaszajgcego, takze zgtasza-
jacego bedacego tworca, przy jednoczesnym utrzymaniu identyfikacji za pomoca
numeru REGON w przypadku oséb prawnych i jednostek organizacyjnych niepo-
siadajacych osobowosci prawnej (,,0 ile zgtaszajacy go posiada”), co jest posunie-
ciem watpliwym w sytuacji, gdy w innych dziatach prawa zaznacza sie tendencja
odwrotna (zob. art. 126 § 2 pkt 2 k.p.c. po noweli z 10.05.2013 r. do k.p.c.* oraz
art. 213 § 1 k.p.k. po noweli z 16.09.2011 r. do k.p.k.*®). Co interesujace, zgtasza-
jacy do rejestracji topografie ukfadu scalonego byt w podaniu o zarejestrowanie
topografii od poczatku identyfikowany wytacznie poprzez podanie jego nazwiska
i imienia lub nazwy oraz adresu lub siedziby (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozp. z art. 210
p.w.p.), nie wymagano wiec od takiego zgtaszajacego podania numeru PESEL ani
tez nie wymaga sie obecnie od zgfaszajacego bedacego osoba prawng lub jednostka
organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej podania numeru REGON - tak
jakby mozliwosci identyfikacji tych wiasnie oséb byly i sa jakkolwiek wieksze niz
w przypadku oséb zgtaszajacych do ochrony projekty wynalazcze innych rodzajéw.
W 2015 r. uscislono natomiast ,,adres” twoércy wynalazku i, z mocy odestania,
takze twoércy wzoru uzytkowego, ale juz nie twércy wzoru przemystowego ani
tworcy topografii uktadu scalonego, jako jego ,adres zamieszkania”*6, okazuje sie
zatem — ale tylko w przypadku twoércdw wynalazkéw i wzoréw uzytkowych — ze
nie wystarczy poda¢ przed UP tylko adresu, jakkolwiek rozumianego (najwyrazniej
sens przepisu, w ktérym mowa byta tylko o ,,adresie” budzit watpliwosci) jako adres
skrzynki kontaktowej umozliwiajacej porozumienie z twoércg (adresu skrytki pocz-
towej czy moze nawet adresu e-mail), ale jako adres miejsca zamieszkania tworcy,
adres miejsca, pod ktérym mozna tworce zastac — co jest jakims krokiem w kierunku
jego petniejszej identyfikacji. W przeciwnym kierunku poszty natomiast ostatnie
zmiany w uregulowaniu patentu europejskiego*” i obecnie zgtaszajacy przedktada
w EUP nie ,,petny adres” twodrcy wynalazku, a jedynie dane o miejscowosci, w ktérej
zgtaszajacy miatby zamieszkiwad, i kraju jej potozenia.

4.2. Brak obowigzku dowodzenia, ze twdrca nim jest

Zgtaszajacy ma obowigzek wskaza¢ UP tworce/tworcow, nie zas udowodnié
przed Urzedem, ze tak wskazane osoby rzeczywiscie sg twércami, a UP nie bada

43 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z 3.11.2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen wynalazkdw i wzoréw uzytkowych (Dz.U. poz. 1840); rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow
2 25.10.2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wzoréw przemystowych
(Dz.U. poz. 1780).

44 Ustawa z 10.05.2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. poz. 654).

45 Ustawa z 16.09.2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 240,
poz. 1431).

46 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 2.03.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz.U. poz. 366).

47 Europejski Urzad Patentowy, Decision of the Administrative Council of 15 December 2020...
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zgodnosci z prawda tego oswiadczenia®®. W rezimie patentu europejskiego zasa-
dzie tej nadano wrecz status przepisu prawa (zasada 19 ust. 2 reg. KPE). Przyjmuje
sie w pisSmiennictwie, ze w razie sporu na tle przystugiwania prawa do autorstwa
projektu wynalazczego postepowanie zgtoszeniowe zostaje zawieszone (art. 97
§ 1 pkt 4 k.p.a.), a ustalenia autorstwa dokonuje sad powszechny (art. 284 pkt 1
p.w.p.)*. Jednoczesnie za aktualng uwazana jest teza orzecznicza, ze gdy wspot-
twércy mimo wezwania przez UP do wystgpienia w oznaczonym terminie do
wiasciwego sadu o rozstrzygniecie zagadnienia autorstwa projektu wynalazczego
jako zagadnienia wstepnego o rozstrzygniecie takie nie wystapili, UP zatatwi
sprawe, rozstrzygajac to zagadnienie wstepne we wtasnym zakresie (art. 100 § 2
i 3 k.p.a.)*®, co jednak nie jest pogladem trafnym, zwazywszy ze w aktualnym
stanie prawnym strong w postepowaniu przed UP w sprawie uzyskania patentu,
prawa ochronnego albo prawa z rejestracji jest wytacznie zgtaszajacy (art. 235
§ 2 p.w.p.), twédrcy wynalazku, nie moga by¢ wiec w ogéle adresatami wezwania
organu, o ktérym mowa. i bra¢ nastepnie udziatu w postepowaniu dowodowym
w przedmiocie ustalenia swojego autorstwa toczacym sie przed UP.

4.3. Kolejnos¢ wskazania twércow w podaniu

Na potrzeby samego dokonania zgtoszenia kolejnos¢, w jakiej wskazani
zostang tworcy, jest sprawg obojetna, jest to jednak okolicznos¢ mogaca miec
pewne znaczenie w przebiegu postepowania patentowego, mianowicie w przy-
padku niewskazania przez wspoétzgtaszajacych, takze wspétzgtaszajgcych tworcow,
ktérzy nie sa osobno wskazywani w podaniu jako twércy, wspdlnego adresu do
korespondencji uwaza sie, ze jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym
miejscu w zgtoszeniu albo w innym dokumencie bedacym podstawa wszczecia
postepowania patentowego (art. 241 ust. 1 p.w.p.). Przede wszystkim jednak przy-
jecie pewnej kolejnosci, w jakiej twdrcy wynalazku zostang ujawnieni w podaniu —
a w dalszym biegu rzeczy takze w ogfoszeniu o zgtoszeniu wynalazku, ogtoszeniu
o udzieleniu patentu, w opisie patentowym i w ogéle w zwiagzku ze zgtoszeniem

48 Por. K. Celinska-Grzegorczyk, Postepowanie patentowe jako szczegdlne postepowanie administracyjne, \Warszawa 2009,
s. 236, przyp. 76; P. Kostanski, G. Jyz [w:] Prawo wiasnosci przemysfowey..., s. 195; A. Szajkowski [w:] S. Softysinski, A.
Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz..., s. 151; T. Szymanek, Postepowanie o ustalenie autorstwa lub wspdfautorstwa
projektu wynalazczego [w:] Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 276-277;
w odmiennym kierunku jednak S. Gronowski, Prawo wiasnosci przemystowej. Zagadnienia ogdine i proceduralne, \Warszawa
2002, s. 60 (,zgtaszajacy nie jest zwolniony od wykazania, iz przystuguje mu prawo materialne do uzyskania okreslonego
prawa wytacznego. | tak, zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 p.w.p. prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa
ochronnego na wzdr uzytkowy, jak réwniez prawa z rejestracji wzoru przemystowego przystuguije, z zastrzezeniem ust. 2, 3
i 5, tworcy. Jezeli zas zgtaszajacy nie jest twdrcg wynalazku, powinien w podaniu wskazaé twérce i podstawe swego prawa
do uzyskania patentu (art. 32 p.w.p.). W razie zgtoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobe
nieuprawniong, uprawniony moze zadac umorzenia postepowania zgfoszeniowego albo uniewaznienia patentu, w trybie
postepowania spornego. Moze réwniez zadac udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego juz udzielonego patentu
za zwrotem kosztéw zgtoszenia wynalazku lub uzyskania patentu (por. art. 74 p.w.p.). Z omawianych wyzej wzgleddw Urzad
Patentowy, stosownie do art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. w zwiagzku z art. 252 p.w.p., powinien bada¢ materialnoprawng legitymacje
zgtaszajacego, ktdry domaga sie we witasnym imieniu uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,
a przynajmniej zazadac zfozenia przez zgtaszajacego odpowiedniego o$wiadczenia”).

Por. K. Celinska-Grzegorczyk, Postepowanie patentowe..., s. 236-237 i cytowana tam literatura;

Postanowienie Komisji Odwofawczej przy Urzedzie Patentowym RP z 17.06.1993 r., Odw. 1112/93, WUP 1993/12,
poz. 350, s. 1190-1191; por. K. Celinska-Grzegorczyk, Postepowanie patentowe..., s. 237.
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Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP danych twoércy projektu wynalazczego

i udzielonym patentem — jest forma korzystania ze wspottwoércéw z ich praw
osobistych i powinna wynika¢ z ustalen umownych miedzy samymi twoércami
i ich wszystkich ze zgtaszajacym. Kierowac sie oni powinni w tym zakresie uniwer-
salng zasada, znajdujacg zastosowanie bez wzgledu na dziedzine tworczosci
i jej charakter jako prawnoautorskiej czy wynalazczej, ze , [wlyrézniony pierw-
szym miejscem wspotautor to osoba, ktdra, bez wzgledu na swoje stanowisko
i status naukowy, wniosta zdecydowanie najwiekszy twoérczy wktad w powstanie
dzieta”>'. Wydaje sie, ze przypadki rownosci zastug w tym zakresie powinny by¢
rozstrzygane z przyjeciem jako pomocniczych kryteriéw posiadanego przez twoérce
stopnia naukowego czy wyzszego niz inni stopnia naukowego, w dalszej kolejnosci
liczby lat, jakie uptynety od jego uzyskania, a w ostatecznosci o pierwszenstwie
rozstrzyga¢ powinno losowanie; catkowicie nierzeczowym, cho¢ chetnie stoso-
wanym, jest kryterium kolejnosci alfabetycznej nazwisk twoércéw. W uznaniu tych
okolicznosci trafnie przyjeto w orzecznictwie UP, ze Urzad nie moze samowolnie
zmienia¢ porzadku, w jakim twdércy mieliby by¢ wymieniani w zwigzku z wyna-
lazkiem, a zmiana ta, gdyby do niej doszto w opisie patentowym, podlega, jako
oczywista omytka, naprawieniu w trybie sprostowania (aktualnie art. 55 p.w.p.)>2.

4.4. Wskazanie twoércy pseudonimem

W pismiennictwie pojawiajg sie sugestie o dopuszczalnosci postugiwania sie
przez wynalazce pseudonimem, bez przesadzania, czy pod pseudonimem mégtby
on wystepowac takze przed UP%3, ale rowniez wyraziscie sformutowany poglad, ze
tworca wynalazku moze zostac¢ wskazany przed UP z podaniem wtasnie jego pseu-
donimu, nie za$ imienia i nazwiska®*. Poglad ten wtasciwie nie zostat przez autorke
uzasadniony; wydaje sie on opiera¢ na obserwacji, ze obok imienia i nazwiska w UP
miatoby sie znalez¢, zgodnie ze stanem prawnym, na tle ktérego poglad ten zostat
wyrazony, wiele innych danych twdércy wynalazku, ktére ostatecznie pozwolityby
ustali¢ jego tozsamos¢. Wydaje sie tez, ze mamy tu do czynienia z préba bezkrytycz-
nego przeniesienia na grunt prawa wtasnosci przemystowej i w dziedzine informagji

51 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Rzetelnos¢ w badaniach naukowych oraz poszanowanie wtasnosci
intelektualnej, Warszawa 2012, s. 15.
Postanowienie Komisji Odwotawczej przy Urzedzie Patentowym PRL z 17.06.1982 r., Odw. 1293/82, WUP 1983/12,
poz. 228, s. 647 (,Jednym z praw niemajgtkowych twércoéw projektow wynalazczych jest prawo ujawniania
ich w opisach jako tworcdw projektow. Prawo to (...) trzeba uznac za gwarancje, ze wzmianka o osobie twdrcy
bedzie odzwierciedleniem wktadu pracy u dokonanie wynalazku. Kolejnos¢ wymieniania twércow w opisie nie ma
wprawdzie znaczenia dla wysokosci wynagrodzenia przystugujacego z tytutu zastosowania wynalazku, ale ma
znaczenie prestizowe i ma wptyw na ocene dorobku tworcy w dziedzinie wynalazczosci”).

Zob. A. Szewc [w:] Konwencja paryska..., s. 136-137; P. Kostanski, Prawa osobiste..., s. 69; U. Prominska [w:] System

prawa handlowego..., s. 214.

54 ). Preussner-Zamorska [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, red. S. Grzybowski, A. Kopff, Warszawa 1978,
s. 112 (,Na gruncie administracyjnoprawnej relacji zachodzacej pomiedzy wynalazcg a UP w toku postepowania
patentowego, w zasadzie nie moze by¢ mowy o zatajeniu osoby tworcy przed UP, jakkolwiek polski system
zgtoszeniowy jest systemem sans garantie, opartym wytacznie na domniemaniu, ze podmiot zgtaszajacy jest zarazem
tworcg wynalazku (chyba ze podaje on inng podstawe swego uprawnienia do zgtoszenia). Nawet w takiej sytuagji,
nazwisko tworcy nie moze zosta¢ tajemnica dla UP. Przy czym, wydaje sie, ze chodzi nie tyle o ujawnienie nazwiska,
co tego rodzaju okreslenie osoby twércy, ktére pozwoli na jego identyfikacje. Nie dostrzegam zatem argumentow
przemawiajacych przeciwko korzystaniu przez wynalazce z pseudonimu”). Aprobatywnie o tej propozycji J.
Mazurkiewicz, Non omnis moriar..., s. 555 i chyba takze K. Czub, Prawa osobiste..., s. 215.
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patentowej liberalnych pogladéw na zagadnienie sposobu realizacji prawa do
autorstwa wyrazanych na tle przepiséw prawa autorskiego. Dane tworcy, nawet
gdy zatozymy, ze na jego zyczenie mogtyby zostac utajnione przez UP, powinny
zosta¢ wskazane przed UP jako dane twdrcy obejmujgce jego imie i nazwisko®®
i gdyby miaty by¢ przez Urzad ujawniane, to wtasnie te dane, a nie inne, w tym np.
pseudonim tworcy®®. Na tle tego zagadnienia wynika zreszty pytanie ogdlniejszej
natury — o zgodnos¢ z prawda danych podawanych przez zgtaszajgcego przed UP
jako dane tworcow. Wskazanie twoércy przed UP pseudonimem w typie np. alio-
fiktonimu, tj. fikcyjnego imienia i nazwiska zastepujgcych imie i nazwisko praw-
dziwe (,,Jan Kowalski” zamiast ,,Thomas Alva Edison”), stanowi ni mniej, ni wiecej
tylko postac zjawiskowa czynu wprowadzenia w bfad innej osoby co do autorstwa
cudzego projektu wynalazczego (art. 303 p.w.p.)*’, przypadki niezgodnosci danych
identyfikujgcych twoérce wynalazku z jego danymi metrykalnymi w praktyce sie zas
nie zdarzaja, nie ma w tej dziedzinie twérczosci oséb dajgcych sie natychmiast
rozpoznac pod ich pseudonimem, jak Sting, Madonna czy Eminem, nie do obrony
jest w tej sytuacji twierdzenie, ze zasada ,.imie + nazwisko” miataby doznawac
jakichs, rzadkich, ale jednak, wyjatkéw. Nie wyklucza to oczywiscie, ze osoba figuru-
jaca w danych metrykalnych pod mononimem (na wzér greckich filozoféw Arysto-
telesa czy Platona®®), co jest juz w naszych czasach rzadkim zjawiskiem, mogtaby
sie nim postuzy¢ przed Urzedem.

4.5. Wskazanie zmartego tworcy

Zgodzi¢ sie nalezy, ze tworca niebedacy samym zgtaszajacym powinien
zosta¢ wskazany w podaniu ,niezaleznie od tego, czy twoérca zyje, czy zmart.
O ile jednak twoérca zyje, nalezy traktowad norme art. 32 p.w.p. jako zapewnia-
jaca poszanowanie praw osobistych tworcy, to po jego Smierci przepis ten petni
jedynie funkcje proceduralng, zapewniajgc wskazanie danych twoércy i wykazanie
nastepstwa prawnego w zakresie prawa do uzyskania patentu przed Urzedem
Patentowym RP”%°. Nie inaczej, twdrcy utworéw w rozumieniu prawa autorskiego,
takze po swojej smierci figuruja w zwigzku z nimi jako ich twdrcy (ujawniani na
oktadkach ksigzek, zapowiadani w radio itp.), kwestia ta jest w ich przypadku trak-
towana jako oczywista i niewymagajaca dalszej dyskusji i podobnie nalezy kwestie
te postrzegac w przypadku twércow projektdw wynalazczych®.
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O czym byta mowa w pkt 4.1.

Zob. tez w pkt 5.

. Wprowadzeniem w btad moze by¢ takze przemilczenie tozsamosci autora projektu lub tez przekazanie informagji,
ze jest on nieznany. (...) W przypadku podania w dokumentach btednego oznaczenia tworcy projektu i ztozenia ich
w stosownym organie rejestracyjnym, mozna juz moéwic o realizacji znamion usitowania przestepstwa wprowadzenia
w btad co do osoby tworcy.” - S. Tosza, W. Wrébel [w:] Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sienczyto-
Chlabicz, Warszawa 2020, s. 1451.

Zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Mononymous_person (dostep: 25.09.2021 r.).

P. Kostanski, Prawa osobiste..., s. 68.

Cytowany tamze przez P. Kostanskiego jako wyrazajacy zdanie ,,odmienne” J. Mazurkiewicz, Non omnis moriar..., s.
553, powinnosci wskazania UP twércy wynalazku po $mierci tegoz nie kwestionuije, z zastrzezeniem przypadku, gdy
sam tworca sprzeciwit sie temu wskazaniu (i zgodnie z innym ferowanym przez tego autora pogladem, ze twérca
wynalazku moze w ogolnosci wymowi¢ sie od wskazania UP jego danych).
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Wskazanie przed Urzedem Patentowym RP danych twoércy projektu wynalazczego

4.6. Zmiana wskazania twoércy/tworcéw

Wskazanie przez zgtaszajacego tworcow wynalazku niezgodnie z prawda,
tj. wskazanie jako tworcy osoby, ktéra tworcg nie jest albo pominiecie rzeczywi-
stego tworcy, moze rodzi¢ odpowiedzialnos¢ zgtaszajacego z tytutu naruszenia dobr
osobistych (art. 23 i 24 k.c.) pozostatych, rzeczywistych twércéw wynalazku lub tez
jedynego tworcy rzeczywistego, a pominietego, jak réwniez jego odpowiedzialnos¢
karng z tytutu, stosownie do okolicznosci, przypisania sobie autorstwa albo wpro-
wadzenia w btad innej osoby co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego (art.
303 p.w.p.). Urzad nie ma kompetencji do badania zgodnosci z prawdg oswiadczenia
zgtaszajgcego takze wowczas, gdy podany pierwotnie przez zgtaszajgcego w podaniu
czy w jego uzupetnieniu sktad twércow miatby zgodnie z kolejnymi oswiadczeniami
zgtaszajgcego ulegaé zmianom. Zgtaszajacy moze, po ziozeniu pierwszego oswiad-
czenia w tym wzgledzie, wskazac inne jeszcze osoby jako tworcow (wspodttwodrcdw)
wynalazku, a nawet wykluczy¢ z grona tworcéw osobe, ktéra wezesniej zostata jako
tworca wskazana — w kazdym przypadku takiej zmiany, dla kazdego tworcy, zgta-
szajacy powinien wskazac podstawe swojego prawa do uzyskania wynalazku (art.
32 p.w.p.), ale UP bedzie mégt odméwic uwzglednienia takiej zmiany, po wczesniej-
szym wezwaniu zgtaszajacego do ztozenia wyjasnien, jedynie w przypadku brakéw
formalnych takiego oswiadczenia (np. zgtaszajacy powotat sie na umowe z twor-
cami datowang po dacie zgtoszenia wynalazku); sytuacja ta moze by¢ zresztg wyni-
kiem po prostu bfedu po stronie zgtaszajacego albo jego petnomocnika. Siegngwszy
do analogicznego uregulowania dotyczacego patentu europejskiego, znajdujemy
w nim zasade, ze btedne wskazanie tworcy wynalazku moze zosta¢ sprostowane
tylko na wniosek zgtaszajacego europejskie zgtoszenie patentowe lub uprawnionego
z patentu europejskiego, do ktérego to wniosku dotgczona powinna zosta¢ zgoda
niewfasciwie wskazanej osoby, a w przypadku gdy wniosek taki zostaje ztozony przez
osobe trzecig, powinna ona do niego dofaczy¢ zgode, stosownie do okolicznosci,
zgtaszajgcego lub uprawnionego z patentu (zasada 21 ust. 1 reg. KPE), zas w przy-
padku gdy niepoprawne wskazanie wynalazcy zostato wprowadzone do Europej-
skiego Rejestru Patentowego lub zostato opublikowane w Europejskim Biuletynie
Patentowym, sprostowanie lub usuniecie danych powinno by¢ odpowiednio wpro-
wadzone do Rejestru lub informacja o nich opublikowana w Biuletynie (zasada 21
ust. 2 reg. KPE). Nie jest wiec tak w postepowaniu przed EUP, ze osoba, ktérej przy-
pisano przed tym urzedem status tworcy wynalazku, mogtaby go zosta¢ pozbawiona
decyzja samego zgtaszajacego, a z drugiej strony wynika wprost z uregulowania
patentu europejskiego, ze zmiany wskazania tworcy/tworcow moga mieé miejsce
takze po udzieleniu patentu. O ile to drugie jest kwestig praktyki, ktéra moze by¢ de
lege lata realizowana przez UP, poprzez zmiane w rejestrze dokonang na wniosek
z przedtozeniem przez wnioskodawce dowodoéw na uzasadnienie takiego wpisu (art.
229 ust. 12 pkt 3 p.w.p.), o tyle nie ma w aktualnym stanie prawnym podstaw do
domagania sie przez UP zgody osoby juz ujawnionej przed UP jako twérca wyna-
lazku na pozbawienie jej tego statusu w toku postepowania zgfoszeniowego. Czy
stan prawny w tym zakresie powinien ulec zmianie? Niekoniecznie, zwazywszy
ze w tej sytuacji kazda korekta imienia i nazwiska tworcy przed UP wymagataby
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badania, czy np. zamiast twércy ,Marcin 0zég" istnieje twérca ,,Marcin Orzuk” —
a nawet mozna twierdzi¢, ze UP powinien domagac sie, az do skutku, aby zgfaszajacy
dostarczyt zgode Marcina Orzuka na ustgpienie z pozycji tworcy wynalazku, bo na
koniec mogtoby okazac sie, ze tworca taki istnieje i przypadkiem mieszka pod tym
samym adresem co Marcin 0Ozég. Paradoksalnie zresztg szanse na dowiedzenie przed
Urzedem, ze w sprawie zaszta zwykfa pomytka w pisowni nazwiska zwiekszajg sie,
gdy te btedne dane w kombinacji z innymi danymi przekazanymi urzedowi pozwalaja
ostatecznie ustali¢, ze chodzi o konkretng osobe — wiecej jest zas tych danych de lega
lata w przypadku UP (petny adres tworcy) niz EPO (tylko miejscowos¢ i kraj jej poto-
zenia). Urzad Patentowy zobowigzany jest zresztg uwzgledni¢ wniosek o dodanie,
zmiane czy usuniecie wskazania tworcy jedynie, gdy zgtaszajacy wskaze jednocze-
$nie , podstawe swego prawa do uzyskania patentu” (drugi warunek wymieniony
w art. 32 p.w.p.), egzekucja od zgtaszajacego tego obowigzku powinna péjs¢ w tej
szczegOlnej sytuacji dalej niz w przypadku wskazania tworcy przy dokonywaniu zgto-
szenia, nie moéwiac juz o tym, ze w obu tych przypadkach to ,,wskazanie podstawy
prawa” powinno by¢ jednakowo doktadne, a podejscie, jakie obecnie reprezentuje
UP w tym zakresie (zgdajgc zamiast wskazania ,,podstawy prawa” wskazania, mozna
by rzec, ,,podstawy prawnej”®'), pozbawia ten wymdg praktycznego znaczenia jako
instrumentu ochrony praw twoércy.

4.7. Brak obowigzku notyfikacji tworcy, ze zostat wskazany
przed Urzad Patentowy

Standard postepowania przyjety w powotanym na wstepie komunikacie EUP
zaktada brak obowigzku urzedéw patentowych notyfikacji twdércom, ze wystepuja
w zgtoszeniu w tej roli; kazdy twoérca informacje taka powinien uzyska¢ od zgtaszaja-
cego, poprzez zasiegniecie informaciji z rejestru patentowego lub poprzez uzyskanie
dostepu do akt sprawy®?. Do niedawna jeszcze w rezimie patentu europejskiego, jezeli
zgfaszajacy nie byt tworcg wynalazku lub nie byt jego jedynym twércg, EUP infor-
mowat kazdego wskazanego w zgtoszeniu tworce o danych zawartych we wskazu-
jacym go dokumencie oraz dodatkowo o danych takich, jak: a) numer europejskiego
zgtoszenia patentowego, b) data dokonania europejskiego zgtoszenia patentowego,
a jezeli dla zgtoszenia zastrzezono pierwszenstwo: date, panstwo i numer poprzed-
niego zgfoszenia, c) nazwisko, imiona, adres zgtaszajacego, d) tytut wynalazku, e)
wyznaczone umawiajace sie panstwa (zasada 19 ust. 3 reg. KPE), przy czym zgtasza-
jacy i tworca nie mogli wywodzi¢ dla siebie skutkow prawnych zaréwno z samego
faktu zaniechania ich powiadomienia w opisywanym przypadku, jak i zaistniatych
w powiadomieniu bfedow (zasada 19 ust. 4 reg. KPE). Stan prawny w tym zakresie,
istniejacy od poczatku obowigzywania konwencji (w nieco innej redakgji jako zasada
17 EPC 1973) ulegt zmianie w grudniu 2020 r.%, a zmiana ta weszta w zycie 1.04.2021

61 Wystarczy dla spetnienia tego wymogu podaé np. ,umowa z art. 11 ust. 3 p.w.p.” albo ,umowa przeniesienia
prawa do wynalazku zawarta przez zgtaszajacego z tworcg”.

62 Europejski Urzad Patentowy, Convergence of practice...

63 Europejski Urzad Patentowy, Decision of the Administrative Council of 15 December 2020...
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r. i byfa oczywistym nastepstwem zadekretowanej wowczas catosciowej rewizji statusu
twércy wynalazku przed EUP polegajgcej na jego odsunieciu od bezposrednich
kontaktéw z tym urzedem®. Powie kto$, ze wobec tych faktdw, wspomnianej zmiany
i tego, ze UP okazuje sie od dawna by¢ w opisywanym aspekcie bardziej ,, postepowy”
od EUP, nie ma co drazy¢ tematu, ale jednak przy tego rodzaju okazjach powraca
pytanie o ochronng funkcje prawa patentowego wobec twoércy. Wydaje sie, ze wpro-
wadzanie tego rodzaju zmian, skutkujacych postepujacg degradacjg statusu twodrcy
wobec urzedéw patentowych, ale tez zagrazajacych jego pozycji w catym uniwersum
dziatalnosci innowacyjnej, wynika nie tyle z intencji zamachu na interesy tworcy —
te beda chronione przez zgtaszajacych posredniczacych w kontaktach z twoércami
z urzedami, a szczero$¢ zgtaszajgcych w tym wzgledzie nietadnie jest kwestionowac
— co z dazenia do zwiekszenia produktywnosci systemu ochrony prawami wiasnosci
przemystowej poprzez catkowite wykluczenie problemoéw natury podmiotowej, ktére
mogtyby jego dziatanie zaktécal. Nieprzekraczalng granica tych dziatan jest koniecz-
nos¢ akceptacji wielosci wspotzgtaszajacych wynalazek i tolerowania ryzyka mogacego
zaistnie¢ miedzy nimi konfliktu. Ale osoba twdrcy, skoro juz twérca w rozwoju dzie-
jowym prawa patentowego pozbawiony zostat statusu strony tego postepowania, co
byto krokiem prekursorskim dla zmian tutaj opisywanych, ktéry wymagatby osobnego
omowienia®, powinna zostac¢ docelowo, dla dalszego uptynnienia ruchu w urzedzie
patentowym, z postepowania zgtoszeniowego catkowicie wyeliminowana.

5. Zakres obowigzku ujawnienia tworcy przez Urzad Patentowy

Twédrca ma prawo do wymieniania go jako takiego w ,,opisach, rejestrach
oraz w innych dokumentach i publikacjach” (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) przez osoby,
od ktorych te ,opisy” ,rejestry”, ,inne dokumenty”, a takze ,inne publikacje”
pochodza, informacja o wynalazku jest przez te osoby konfekcjonowana w postaci
tych zrodet informadji i z tych zrédet nastepnie udostepniana (niekoniecznie zreszty
udostepniana do wiadomosci powszechnej); w tych sytuacjach w powigzaniu
z informacjg o wynalazku, powigzaniu odpowiednim dla danego zrédta infor-
macji, powinna by¢ udostepniana takze informacja o jego tworcy. Pojecia z prze-
pisu nalezy w pierwszej kolejnosci odnies¢, jak wskazuje sie w pismiennictwie, do:

,Opisu wynalazku (art. 31 ust. 1 pkt 2 p.w.p.) oraz rejestru patentowego

(art. 53 p.w.p.) prowadzonego przez Urzad Patentowy RP, a takze doku-

mentu patentowego (art. 54 p.w.p.). Pojecie publikacji obejmuje publikacje

dokonywane w postepowaniu o udzielenie patentu przez Urzad Patentowy

RP (na podstawie art. 43, art. 54 ust. 2 p.w.p.)"®s;

— w innym ujeciu: ,[z]asadniczo sg to dokumenty pojawiajace sie w poste-
powaniu przed UP (RP), m.in. zgtoszenie wynalazku lub wzoru, ogtoszenie

64 Zob. szerzej w pkt 4.1.

65 Przeglad zagadnienia zob. A. Szewc, Strony i ich petnomocnicy w postepowaniach przed urzedem patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej, ,,Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2013/4(33), s. 5-42.

66 P. Kostanski, Prawa osobiste..., s. 69.
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o zgtoszeniu wynalazku lub wzoru, informacja o udzieleniu patentu lub
innego prawa ochronnego, informacja w rejestrze odpowiednim dla danego
typu projektu wynalazczego"?’;

— czy tez przyktadowo: ,w podaniu bedacym czescig zgtoszenia do Urzedu
Patentowego (wynalazku — art. 32 p.w.p., wzoru uzytkowego - art. 97 ust.
1 p.w.p., wzoru przemystowego — art. 108 ust. 1 p.w.p. i topografii uktadu
scalonego — art. 209 ust. 1 p.w.p.), nastepnie w ogfoszeniu o zgtoszeniu
(wynalazku - art. 43-44 p.w.p., wzoru uzytkowego — art. 100 p.w.p.) czy
w decyzji o udzieleniu ochrony (patentu — art. 54 p.w.p.; prawa ochronnego
—art. 99 p.w.p., prawa z rejestracji — art. 114 p.w.p.)";

— czy tez: ,przede wszystkim wymienienie twércy: w ogtoszeniu o zgtfo-
szeniu wynalazku, dokonywanym przez Urzad Patentowy RP w Biuletynie
Urzedu Patentowego (art. 43 ust. 1 p.w.p.; § 23 ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia
w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkéw i wzoréw
uzytkowych), w dokumencie patentowym (art. 54 ust. 1 p.w.p.; § 37 in fine
rozporzadzenia), w opisie patentowym podlegajacym publikacji (art. 54 ust.
2 p.w.p.; § 37 in medio i § 38 ust. 1 rozporzadzenia), w ogtoszeniu o udzie-
leniu patentu zamieszczanym w Wiadomosciach Urzedu Patentowego (art.
232 ust. 1 art. 227 zdanie pierwsze p.w.p.; § 39 pkt 7 rozporzadzenia) oraz
W rejestrze patentowym (art. 53 i art. 228 ust. 1 pkt 1 p.w.p.; § 37 in medio
rozporzadzenia)"®.

Pojawia sie tu troche nieporozumien. W opisie wynalazku dane twoércy nie
sg ujawniane, nie miatoby to zresztg sensu, bo jest to jedynie czes¢ opisu zgto-
szeniowego (obok zastrzezen, skrétu i, jezeli w ogdle, rysunku) i nie ma powodu,
aby miata zosta¢ w ten sposéb wyrézniona. Dane te sg natomiast ujawniane
w podaniu, za ktérym ten opis wynalazku wraz z catym opisem zgtoszeniowym
jest wnoszony; ,0pis”, o ktdrym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p., to nato-
miast ,opis patentowy” (art. 54 ust. 2 p.w.p.), jak réwniez opis ochronny wzoru
uzytkowego (art. 99 ust. 2 p.w.p.), a takze opis ochronny wzoru przemystowego
(art. 114 ust. 2 p.w.p.)”°. Natomiast w dokumencie patentowym tworca zostaje
wymieniony z tej przyczyny, ze czes¢ sktadowg dokumentu patentowego stanowi
opis patentowy, w ktérym dane te figuruja (art. 54 ust. 2 p.w.p.)"". Z kolei takze

67 A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 370-371.

68 J. Szczotka [w:] T. Demendecki, A. Niewegtowski, J. Sitko, J. Szczotka, G Tylec, Prawo wtasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2015, s. 55-56.

69 K. Czub, Prawa osobiste..., s. 218.

70 Zob. jednak nizej w tym punkcie.

Dokument patentowy skfada sie z zaswiadczenia o udzieleniu patentu wskazujacego uprawnionego, numeru

patentu i tytutu wynalazku (§ 38 ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.) oraz opisu patentowego obejmujacego opis wynalazku,

zastrzezenia patentowe i, o ile w ogole, rysunki (art. 54 ust. 2 p.w.p.), a takze m.in. dane twércy (na podstawie

art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.). W piSmiennictwie zwraca sie uwage, ze dokumenty tego rodzaju bedace dokumentami

urzedowymi (art. 244 § 1 k.p.c.) stanowia dla tworcéw projektéw wynalazczych istotng pomoc w ochronie

ich majatkowych i niemajatkowych intereséw i ze przejety w tym zakresie role (wydawanego we wczedniejszym

stanie prawnym twoércom wynalazkéw i wzoréw uzytkowych — zob. pkt 2.4) swiadectw autorskich; zob. J. Szwaja,

Prawa osobiste wynalazcow w nowej ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellonskiego. Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej” 2002/80, s. 236.
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w decyzji o udzieleniu ochrony twérca nie jest wymieniany, chociaz powinien, bo
trudno watpic, ze decyzja ta jest co najmniej ,,innym dokumentem" w ustawowym
rozumieniu’?; to samo dotyczy zresztg dowodu pierwszenstwa, gdzie informacja
o tworcy réwniez nie jest zamieszczana’. Przypadki tych urzedowych ujawnien
dokonywanych przez UP ujete sg w tabeli ponizej. Podstawg prawna dla tych
ujawnien sg przepisy Konwencji paryskiej (art. 4ter) i ustawy Prawo wiasnosci
przemystowej (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.) oraz powotywane wyzej rozporzadzenia
podustawowe dotyczace poszczegdlnych praw wytgcznych, a takze rozporzadzenie
dotyczace prowadzonych przez Urzad rejestréw. Co interesujace, pochodzaca od
UP tak wazna forma dokumentacyjna, jaka jest opis patentowy, nie ma co do
swojej tresci ani formy podstawy prawnej w ustawie, ani nawet w rozporzadzeniu
podustawowym?4, co sprawia, ze dopuszczalnos¢ publikowania przez UP w tej
formie danych poza tymi, ktére na podstawie odrebnego przepisu wchodzg —
nastepnie — w obreb dokumentu patentowego (§ 38 ust. 1 rozp. z art. 93 p.w.p.),
a naleza do nich m.in. dane o miejscowosci zamieszkania twoércy wynalazku
i kraju jej potozenia, jest kwestig cokolwiek watpliwg; odpowiednio problem ten
dotyczy opisu ochronnego wzoru uzytkowego i opisu ochronnego wzoru przemy-
stowego. Wystepuje zresztg w tym zakresie w prawie polskim utrzymujacy sie od
lat, interesujgcy do przesledzenia batagan — od catkowitego milczenia przepisow
rozporzadzen w przedmiocie tresci opisu patentowego i — niejako sitg rzeczy, bo
przepisy w tym zakresie najprawdopodobniej znajdowatyby zastosowanie odpo-
wiednio — takze tresci opisu ochronnego wzoru uzytkowego, poprzez wzmianke
w przypadku ,$wiadectwa rejestracji” (nie ,,opisu ochronnego”, w przypadku tego
rodzaju prawa ta kategoria pojeciowa w ogodle nie wystepuje) topografii uktadu
scalonego, ze zawiera ono ,podstawowe dane dotyczace udzielonego prawa”
(§ 9 ust. 2 rozp. z art. 210 p.w.p.) do szczegdtowej regulacji tresci swiadectwa
ochronnego znaku towarowego (§ 25 ust. 1 rozp. z art. 152 p.w.p.”®) — a z kolei
w przypadku wzoru przemystowego do noweli z 2015 .7 opis ochronny wzoru
przemystowego skfadat sie z m.in. ,strony tytutowej, zawierajacej podstawowe
dane dotyczace udzielonego prawa” (dawny § 22 ust. 2 rozp. z art. 119 p.w.p.),
obecnie sktada sie on wyfacznie z ,,opisu oraz ilustracji wzoru przemystowego”
(nowy § 22 ust. 2 rozp. z art. 119 p.w.p.), publikowanie przez UP danych bibliogra-
ficznych wzoru przemystowego, poza tymi, ktére na podstawie odrebnego prze-
pisu wchodzg w obreb swiadectwa rejestracji (§ 22 ust. 4 rozp. z art. 119 p.w.p.),

72 7 lektury § 10 rozp. z art. 210 p.w.p. dotyczacego tresci decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii uktadu
scalonego mozna nawet odnies¢ wrazenie, ze dane o nazwisku i imieniu twoércy zostaly przez prawodawce
z premedytacjq z tresci tej decyzji wyeliminowane.

Zob. rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 30.09.2016 r. w sprawie wzoréw dokumentéw patentowych,
dodatkowych swiadectw ochronnych, swiadectw ochronnych, swiadectw rejestracji oraz dowoddw pierwszenstwa
wydawanych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1659).

Takze w najpetniejszej jak dotychczas publikacji poswieconej temu zagadnieniu — M. Gajos, Opis patentowy jako
Zrédto informagji, Katowice 2000 — kwestia ta nie zostatfa, na tle 6wczesnego stanu prawnego, wyjasniona (zob.
zwiaszcza s. 17-21).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 8.12.2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen znakéw
towarowych (Dz.U. poz. 2053).

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 23.01.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dokonywania
i rozpatrywania zgtoszen wzoréw przemystowych (Dz.U. poz. 176).
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utracito zatem podstawe prawnga. Publikacje pochodzace od UP podlegajg takze
w zakresie sposobu ujawniania danych twoércéw, miedzynarodowym standardom
opisu bibliograficznego, w szczegélnosci sa w dokumentach pochodzacych od UP
odpowiednio kodowane (z uzyciem kodéw INID — Internationally agreed Numbers
for the Identification of (bibliographic) Data)”’.

PAT RWU PRZ TUS
Ogtoszenie o zgtoszeniu I, N I, N n/d n/d
Ogtoszenie o udzieleniu prawa I, N I, N I, N I, N
Opis patentowy/ochronny I, N, M, K I, N, M, K I, N, M, K n/d
Rejestr I,N, M, K I,N, M, K I, N, M, K I, N, M, K

PAT — wynalazek, RWU — wzor uzytkowy, PRZ — wzér przemystowy, TUS — topografia ukfadu scalonego,
| —imig, N — nazwisko, M — miejscowos¢, K — kraj potozenia miejscowosci, n/d — nie dotyczy

Koncentracja prawodawcy w ustawie na Zrédtach informacji pochodzacych
od UP, czy tez w 0g6lnosci od urzedéw patentowych’®, jest niewatpliwa (zwtaszcza
sugestywna jest wzmianka w art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p. o ,rejestrach”), jednak
w pismiennictwie powszechnie wyrazany jest poglad, ze z ustawy wynika powin-
nos¢ wymieniania tworcy takze w ,,innych dokumentach i publikacjach”, a moze
nawet , opisach” i ,rejestrach”, niekoniecznie tych emitowanych czy prowadzo-
nych przez UP czy inne urzedy patentowe. Kwestia tych innych niz pochodzace
od UP i majgcych charakter urzedowy (a nie np. Kwartalnika Urzedu Patento-
wego czy podobnych wydawnictw) dokumentéw i publikacji czy opiséw i reje-
stréw nie bedzie tu omawiana jako pozostajaca poza tematem niniejszej pracy’®,
nalezy jednak zaznaczy¢, ze zaprezentowane przez prawodawce podejscie regu-
lacyjne nie pomaga w odtworzeniu obrazu praw i obowigzkéw twércy wynalazku
i UP w zwigzku z danymi tego pierwszego. Przyktadowo, mozna by, chociaz nie
bez watpliwosci, zgodzic¢ sie, ze ,[w]ynalazca jest w kazdym czasie uprawniony
do zmiany sposobu korzystania ze swoich praw osobistych, moze przyktadowo
zmieni¢ swojg decyzje co do ujawnienia swoich danych osobowych w publika-
cjach dotyczacych wynalazku i nastepnie domagac sie publikacji anonimowych"

77 Zob. zwtaszcza Standard ST.9 recommendation concerning bibliographic data on and relating to patents and SPCs
(Identification and Minimum requirements) Revision adopted by the Committee on WIPO Standards (CW/S) at its
third session on April 19, 2013, https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html (dostep: 25.09.2021 r.).

78 Kwestia znaczenia, jakie nalezatoby wigzac¢ z przyznaniem przez polskiego prawodawce twércom projektow
wynalazczych omawianych tu praw osobistych dla ich kondycji jako twdrcéw na gruncie systemdw prawa patentowego
panstw obcych nie bedzie tu szerzej omawiana. W systemie uktadu o wspétpracy patentowej (PCT) potwierdzono
dopuszczalnos¢ wystepowania jako tworcéw tego samego wynalazku réznych oséb stosownie do mogacych sie rozni¢
w tym wzgledzie wymogdw prawa krajowego (zasada 4.6. lit. c Regulations under the PCT). Zob. tez Z. Miklasinski [w:]
W. Kotarba, Z. Miklasinski, A. Pyrza, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1994, s. 45-46.

79 Zob. na ten temat A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 370-371; M. du Vall, Prawo
patentowe..., s. 212-213; P. Kostanski, Prawa osobiste..., s. 69-72; K. Czub, Prawa osobiste..., s. 218-220.

80 P. Kostanski, Prawa osobiste..., s. 67.
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— gdyby poglad ten odnies¢ do publikacji pozaurzedowych, powstaje jednak
pytanie, czy wobec faktu, ze dane twoércy zostaty ujawnione w np. ogtoszeniu
o zgtoszeniu wynalazku, moégtby on nastepnie zadac zaniechania ich ujawniania
w opisie patentowym? Podobne watpliwosci dotycza zadania wystepowania przez
tworce wynalazku przed UP pod pseudonimem?!, dopuszczalnosci odwotania przez
twoérce zadania zaniechania ujawniania jego danych, wobec czego UP miatby te
dane zacza¢ ujawniad, czy tez zadania tworcy, aby jego dane zostaty ujawnione
przez UP dopiero po jego smierci®2. Wartym przesledzenia problemem prawa
witasnosci przemystowej, przynajmniej w Polsce, gdzie prawo autorskie rozwija
sie 0 wiele bardziej dynamicznie, jest bezkrytyczne kreowanie analogii pomiedzy
sytuacjg tworcéw utwordéw a sytuacjg tworcow projektoéw wynalazczych i prze-
noszenie w obszar prawa wtasnosci przemystowej zasad przyjetych na gruncie
prawa autorskiego, ktére bywajg zbyt, ze tak powiem, ,rozspiewane”, jak na
realia przetwarzania danych tworcow w UP i w catym Swiatowym systemie infor-
macji patentowej. Nawet wzigwszy pod uwage ontologiczng bliskos¢ utworéw
i wzoréw przemystowych oraz pewng zwigzang z tym porownywalnosé sytuacji
ich tworcéw, od tworcdéw projektéw wynalazczych nalezatoby wymagacd pewnej
dyscypliny w decydowaniu o ich danych w sytuacji dysponowana nimi przez UP,
tak jak dyscypliny tej wymaga sie, niejednokrotnie pod rygorem umorzenia poste-
powania i utraty szans na uzyskanie prawa, od zgtaszajgcych projekty wynalazcze
do ochrony; kwestia ta bedzie jeszcze poruszana nizej.

6. Zaniechanie ujawniania przez Urzad Patentowy danych twoércy

6.1. Oswiadczenie woli tworcy o zaniechaniu ujawniania jego danych

Oswiadczenie woli powstrzymania UP od pdzniejszego ujawniania danych
tworcy musi zostac ztozone przez tworce UP, nie zas zgtaszajgcemu czy innej osobie.
Powinno ono mie¢ forme pisemng i zostac przedtozone UP najpdzniej w stosownym
czasie przed pierwszym majacym nastgpi¢ w postepowaniu ujawnieniem danych
tworcy, tj. przed publikacja ogtoszenia o zgtoszeniu wynalazku czy wzoru uzytko-
wego (co nastepuje ,,niezwtocznie po uptywie 18 miesiecy od daty pierwszenstwa
do uzyskania patentu” — art. 43 ust. 1 p.w.p.; odpowiednio w tym zakresie nalezy tez
siegac do § 24 ust. 1 pkt 3 rozp. z art. 93 p.w.p.), a w przypadku zgtoszenia wzoru
przemystowego lub topografii ukfadu scalonego oswiadczenie takie powinno towa-
rzyszy¢ podaniu, wzigwszy pod uwage, ze prawo z rejestracji moze zostac udzielone,
teoretycznie rzecz ujmujac, juz nastepnego dnia po wniesieniu zgfoszenia. Trescig
tego oswiadczenia powinno by¢ zawsze zadanie zaniechania ujawniania tworcy
z imienia i nazwiska oraz z podaniem jego adresu zamieszkania (dane przekazy-
wane przez zgtaszajgcego w podaniu) w pochodzacych od UP opisach, rejestrach
oraz w innych dokumentach i publikacjach (art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p.); zadanie to

81 Zob. pkt 4.4 wyzej.
82 Zob. rozwazania J. Mazurkiewicza, Non omnis moriar..., s. 554-555.
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sformutowane w wezszym zakresie danych (samo imie? samo nazwisko? sam adres
zamieszkania, ujawniany zresztg nastepnie w zakresie danych ograniczonym do
miejscowosci i kraju jej potozenia?) czy form dokumentacyjnych stuzacych ich ujaw-
nianiu moze okazac sie nieefektywne czy wrecz bezsensowne (pozostate dane moga
wecigz wystarcza¢ do ustalenia osoby twércy, ujawnienie danych w jednym doku-
mencie powoduje ich ujawnienie w og6lnosci), bedzie tez powodowato po stronie
UP koniecznos¢ wybidrczego zarzadzania danymi twércy. Tak sformutowanemu
zadaniu, innemu niz ,,zerojedynkowe”, UP powinien odmoéwié: punktem wyjscia
dla analizy stosunkéw twércy projektu wynalazczego i UP w tym wzgledzie jest
stwierdzenie, ze dane tworcy powinny by¢ przez UP ujawniane w interesie tworcy,
ale tez przez wzglad na interes publiczny, o czym byta mowa wyzej, zaniechanie
ujawniania danych jest zas wyjatkiem od tej zasady, ktéry powinien by¢ scisle inter-
pretowany. Z tej powinnosci scistej interpretacji wyjatku wynika, ze UP powinien
uczyni¢ zados¢ zadaniu twoércy w sposob pociggajacy minimum obciazen dla systemu
patentowego, ktérego zasada jest jawnos¢ danych twércy. Zadanie twércy nie moze
by¢ wiec selektywne, ograniczone do niektoérych rodzajéow danych albo niektérych
form dokumentacyjnych stosowanych przez UP; nalezy tez przyjac, ze jest bezwarun-
kowe, uczynienie mu zado$¢ przez UP nie moze zosta¢ odroczone w czasie, powinno
nastgpic¢ niezwlocznie, jest tez nieodwotalne. Konsekwentnie, nalezy tez ustali¢, ze
tworca, ktoéry powstrzymat sie od zadania utajnienia danych przed ich pierwszym
ujawnieniem przed UP, nie moze nastepnie ,,wycofa¢ nazwiska”, zadajac, aby jego
dane, ktore juz znalazly sie w obiegu informacji patentowej, zostaty z niego usuniete,
bytoby to zresztg faktycznie niemozliwe, bo dane pozyskiwane z urzedéw paten-
towych sg nastepnie multiplikowane w wielu krajowych i zagranicznych Zrédtach
informacji patentowej, nad ktérymi UP nie sprawuje kontroli.

6.2. Forma zaniechania ujawniania danych tworcy

Zaakceptowawszy oswiadczenie tworcy o utajnieniu jego danych, UP traktuje
tworce w swoich ,,opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach”
jako nieistniejgcego. Rozwigzanie to samo w sobie nie jest wolne od watpliwosci:
ten, po prostu, brak wskazania twércy nie daje sie bowiem jednoznacznie zdeko-
dowac jako nastepstwo oswiadczenia twércy, ze zamierza pozosta¢ anonimowy;
prima facie, wobec rzadkosci tego rodzaju oswiadczen, zajscie to moze by¢ trakto-
wane przez odbiorcéw informacji patentowej jako btad organizacyjny (popetniony
na etapie zatwierdzania przez Departament Rejestrow UP danych do publikacji),
bfad redakcyjny (polegajacy na wiaczeniu do publikacji danych podlegajacych pomi-
nieciu) czy nawet jako btad drukarski. Ostatecznie rozwigzanie to mozna uznac za
akceptowalne w sytuacji, gdy utajnienia zazadat jedyny twoérca wynalazku albo gdy
jest ich wielu, zazadali tego wszyscy, jednak nie, gdy zrobita to jedynie czes¢ z nich —
w tej bowiem sytuacji, jak wynika z doswiadczen nizej podpisanego, tworcy, ktorzy
zgadzajg sie ujawnic¢ swoje dane, beda wystepowali w zwigzku z wynalazkiem jako
tworcy jedyni, czego ubocznym skutkiem bedzie naruszenie prawa do autorstwa
innych wspottworcow, ktérych nie tylko dane, ale i sam fakt istnienia zostaty utaj-
nione. Patrzac z tego punktu widzenia, Urzad powinien w ,,opisach, rejestrach oraz
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w innych dokumentach i publikacjach” sygnowac obecnos¢ twoércéw projektu wyna-
lazczego, ktérych dane zostaty utajnione, ich inicjatami (co niekoniecznie gwaran-
tuje osiggniecie anonimowosci, zwtaszcza w dziedzinach techniki o wysokim stopniu
specjalizacji, gdy czynna w kraju grupa specjalistow i potencjalnych wynalazcéw liczy
kilka, kilkanascie osdb) czy tez jako np. ,NN1”, ,NN2" itp.; postuzenie sie inicjatami
tworcdw czy takimi oznaczeniami zamiast po prostu pominiecia danych wymagatoby
jednak, w braku wyraznej podstawy prawnej, odpowiedniej zmiany legislacyjne;j.
Wydaje sie zresztg, ze tego rodzaju zadania utajnienia danych, pochodzace jedynie od
czesci tworcdw powinny byc zatatwiane w catosci odmownie, zgodnie z podnoszong
wyzej koniecznoscig restryktywnej interpretacji omawianego wyjatku, ale tez z uwagi
na fakt, ze wystepowanie tworcy projektu wynalazczego z imienia i nazwiska bedzie
w tym przypadku zawsze deprecjonujgce dla twdrcéw anonimowych, niezaleznie od
tego, ze samo ich istnienie bytoby ujawnione poprzez postuzenie sie odpowiednimi
symbolami. Dobra osobiste, jako dobra ,,0sobiste” wiasnie co do zasady przynaleza
do i moga byc¢ rozrzadzane przez kazdego z osobna ich dysponenta, zgodzi¢ sie
jednak nalezy, ze w szczegdlnej sytuacji wspottwdrczosci na rzecz wspottwodrcdw
~powstaje (...) wspolne prawo do autorstwa (...) ktore nie jest przenoszalne i ma
charakter wspdlnosci facznej. Wspolnos¢ ta wynika z potaczenia wktadoéw inwencji
tworczej poszczegodlnych wynalazcow, ktérych udziaty w tym prawie nie sg scisle
oznaczone, wiez zas istniejgca miedzy nimi w zakresie autorstwa jako prawa osobi-
stego jest nierozerwalna”®. Cytowana teza orzecznicza bywa krytykowana®, jednak
nawet gdyby przyja¢ za punkt wyjscia poglad o odrebnosci uprawnien osobistych
kazdego ze wspottwoédrcoéw wynalazku, nie do pogodzenia bytoby ich wykonywanie
z przemilczeniem faktu, ze wynalazek byt przedmiotem wspéttworczosci albo ze
wspottwodrcami byto szersze grono 0s6b — a zatajenie istnienia innego wspoftworcy
czy wspottworcow ma ten wiasnie skutek.

6.3. Odmowa ujawnienia danych tworcy
a wnioskowe udostepnianie informacji o zgtoszeniu

Urzad Patentowy udziela informacji o zgtoszeniu wynalazku, dodatkowego
prawa ochronnego, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego, znaku towarowego,
oznaczenia geograficznego i topografii oraz udostepnia akta zgtoszenia w kazdym
stadium postepowania: 1) zgtaszajagcemu i jego petnomocnikowi, 2) organom
scigania i wymiaru sprawiedliwosci — w zwigzku z prowadzonymi przez nie spra-
wami, 3) innym osobom, ktére przedstawig na pismie zgode zgtaszajgcego (art.
251 ust. 1 p.w.p.). Po uptywie terminéw zastrzezonych dla nieujawniania informacji
o zgtoszeniach — a wiec po uptywie 18 miesiecy od daty pierwszenstwa do uzyskania
patentu albo prawa ochronnego na wzér uzytkowy (odpowiednio art. 43 ust. 1
p.w.p. i art. 43 ust. 1 w zw. z art. 100 p.w.p.) albo po udzieleniu prawa z rejestracji
wzoru przemystowego (art. 113 p.w.p.) albo prawa z rejestracji topografii uktadu

83 Wyrok SN z 15.11.1974 r,, Il PR 216/74, OSNC 1975/6, poz. 104.
84 Zob. M. du Vall, Prawo patentowe..., s. 215-216 i cytowana tam literatura.
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scalonego (art. 207 ust. 1 p.w.p.) — UP moze na wniosek osoby, ktéra ma w tym
interes prawny, udostepni¢ jej dokumenty zawarte w aktach zgtoszenia, a takze
dokumenty dotfaczone do tych akt w toku postepowania rejestrowego (art. 251 ust.
2 p.w.p. z zastrzezeniem art. 207 ust. 2 i 3 p.w.p. w przypadku dokumentow z akt
zgtoszenia topografii uktadu scalonego — art. 251 ust. 2 p.w.p., a takze z zastrze-
zeniem art. 936 ust. 5-8 p.w.p. w przypadku depozytu materiatu biologicznego).
Moze jednak odmowi¢ udostepnienia dokumentéw w tym trybie, w przypadku gdy
mogtoby to zagrozi¢ prawnie uzasadnionym interesom uprawnionego, w szczegol-
nosci naruszy¢ tajemnice jego przedsiebiorstwa (art. 2511 ust. 2 p.w.p.). W tym
ostatnim przepisie mowa jest ogdlnie o ,,uprawnionym”, przez co nalezy rozumiec
niewatpliwie zaréwno uprawnionego z prawa do uzyskania prawa wyfacznego, jak
i uprawnionego z prawa wyfacznego (juz uzyskanego), co jest sygnatem, ze temu
pojeciu ,uprawnionego” mozna nadawac na tle przepisu ogolniejszy wymiar —
w tym takze odnies¢ je do twodrcy wynalazku bedacego réwniez ,,uprawnionym”
w zwigzku z jego zalegajacymi w aktach zgtoszenia danymi, ktérymi moze on dyspo-
nowac wiasnie poprzez decydowanie o ich ujawnieniu bgdz zaniechaniu ujawnienia
za posrednictwem UP — w konsekwencji dane ,,uprawnionego” bedacego tworca
projektu wynalazczego moga nie zostac¢ przez UP udostepnione z powotaniem na
ten przepis, jezeli twdrca zazadat ich utajnienia®.

Dane twércow projektéw wynalazczych stanowiag informacje publiczna
(art. 1 ust. 1 u.d.i.p.86), co wynika niewatpliwie z faktu, ze co do zasady udostep-
niane sg one za posrednictwem rejestrow o ustawowo zadeklarowanym statusie
rejestréw jawnych (art. 228 ust. 3 p.w.p.), a co wiecej, rejestréw, ktodrych tresé jest
na mocy domniemania ustawowego powszechnie znana (art. 228 ust. 4 p.w.p.).
Omawiane tu przepisy, dotyczace w szczegdlnosci udostepniania danych z akt
zgtoszen projektéw wynalazczych, sg jednak przepisami ,innych ustaw okresla-
jacych odmienne zasady i tryb dostepu do informacji bedacych informacjami
publicznymi” (art. 1 ust. 2 u.d.i.p.), w konsekwencji zasady ogdlne dostepu do
informacji publicznej nie znajdujg w tym przypadku zastosowania.

7. Dysponowanie danymi twoércy przez zgtaszajgcego
i Urzad Patentowy jako przetwarzanie danych osobowych

Dane tworcy projektu wynalazczego, takie jak jego imie i nazwisko, a takze
adres zamieszkania, a wyjgtkowo nawet tylko dane o miejscowosci jego zamiesz-
kania i kraju jej potozenia®’, stanowiag dane osobowe, przetwarzanie tych danych
podlega wiec odpowiednim dla nich regulacjom prawnym. Przetwarzanie danych
osobowych jest zgodne z prawem, w szczegolnosci jezeli osoba, ktérej dane
dotycza, wyrazita zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym

85 Zob. na ten temat A. Kubiak-Cyrul, J. Szwaja [w:] System Prawa Prywatnego..., s. 370-371.

86 Ustawa z 6.09.2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176), (dalej: u.d.i.p.).

87 Wyobrazalne jest, ze w danej, waskiej dziedzinie techniki czynnych jest w danym kraju jedynie kilkunastu
wynalazcdw, a o jednym z nich wiadomo, ze zamieszkuje pewng miejscowos$¢, nawet niekoniecznie mata, i w tej
sytuacji ustalenie danych tego wynalazcy staje sie mozliwe bez wiekszego wysitku.
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lub wiekszej liczbie okreslonych celéow (art. 6 ust. 1 lit. a RODO®9), przetwarzanie
jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) czy tez przetwa-
rzanie jest niezbedne do ochrony zywotnych intereséw osoby, ktérej dane dotycza
(art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Zgtaszajacy zbiera dane osobowe od twoércy projektu
wynalazczego z zamiarem ich dalszego przetwarzania w celu zgtoszenia projektu
wynalazczego i uzyskania ochrony w Polsce i za granica i, generalnie, korzystania
z tego projektu wynalazczego zgodnie z jego przeznaczeniem. Podstawy prawnej
dla takiego przetwarzania nalezy upatrywac zaréwno w zgodzie tworcy, niezbed-
nosci przetwarzania danych do wykonania umowy zawartej z twoércg (ktérej celem
jest uzyskiwanie praw wytacznych, a to moze wigzac sie z ujawnianiem danych
twoércey, jak rowniez moze tego wymagac realizacja prawa twércy do wynagro-
dzenia), w koncu podstawa taka sg przepisy wymuszajace na zgtaszajgcych ujaw-
nienie danych tworcy przed UP. Przyjecie, ze dane tworcy w pewnych przynajmniej
przypadkach (rezim wzoru przemystowego wspolnoty) nie muszg by¢ ujawniane
urzedowi w zwiazku ze zgtoszeniem sktania jednak do powrotu do pytania,
czy ujawnienie danych tworcy przez UP miatoby by¢ wcigz niezbedne do wyko-
nania umowy, takze umowy dotyczacej wynalazku, wzoru uzytkowego czy topo-
grafii uktadu scalonego, czy tez zgoda twoércy miataby by¢, jedyng w tej sytuacji,
podstawg takiego ujawnienia, a takze czy wobec przemilczenia tej kwestii miedzy
tworcg a zgtaszajacym, zgtaszajacy wcigz mégtby — i powinien — ujawni¢ dane
tworcy przed UP, traktujgc ten akt jako niezbedny do ochrony zywotnych interesow
osoby, ktorej dane dotycza, w tym przypadku interesu, jaki ma twérca w miano-
waniu go twoércg wynalazku. Ostatecznie stajemy w tej sytuacji wobec konkluzji,
ze skoro mozna obejs¢ sie bez ujawniania urzedowi danych twércy w przypadku
niektorych zgtoszen, to najwidoczniej dysponowanie przez modelowy urzad takimi
danymi w tym celu nie jest ,,niezbedne”, a wiec to zgoda tworcy powinna stac¢
sie podstawg do przetwarzania tych danych przez urzad. Innymi stowy, nalezy
porzuci¢ poglad, ze tworca wynalazku co do zasady chce by¢ ujawniany jako taki
w postepowaniach zgtoszeniowych i potem w rejestrach, publikacjach itp. urzedu,
a wyjatkowo mégtby zadad utajnienia swoich danych. Nie: woli twdrcy ujaw-
niania jego danych jako tworcy wynalazku nie nalezy domniemywac, powinien
on wyrazac zgode na ujawnienie swoich danych, a w braku takiego zadania jego
dane i w ogdle jego istnienie jako twércy wynalazku mogtoby zosta¢ przemilczane.
Upodmiotowienie twoércéw jako dysponentéw ich danych osobowych w zesta-
wieniu z wielce niejasnym obrazem politycznych zatozen rzadzacych ujawnieniem
danych twoércéw przed urzedami patentowymi paradoksalnie moze powodowad
dalsze kurczenie sie domeny twoércdw jako biernych, ale jednak uczestnikdéw poste-
powan zgtoszeniowych i wykluczanie ich danych z obiegu informacji patentowe;.

88 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 ., s. 1), (dalej:
RODO).
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8. Whnioski

Obraz, jaki wytania sie z powyzszego przegladu zagadnienia, jest mato
wyrazisty, ale jednak pozwala na postawienie wniosku, ze obecnos¢ tworcy
w postepowaniach zgtoszeniowych w sprawach o udzielanie praw wiasnosci
przemystowej ma tendencje do zanikania, czego przejawem jest pozbawienie
tworcy statusu strony w postepowaniu zgtoszeniowym, a w dalszej kolejnosci
dajace sie zaobserwowac przypadki pozbawiania go kontaktu w urzedem paten-
towym w zwigzku z jego statusem i powierzenie roli posrednika w tym zakresie
zgtaszajgcemu, kwestionowanie zasady, ze twoérca projektu wynalazczego miatby
zosta¢ ujawniony jako taki w zwigzku ze zgtoszeniem projektu, promocja idei
dopuszczalnosci zadania utajnienia przez tworce jego danych np. poprzez dopusz-
czenie takiej mozliwosci wprost w przepisach prawa, a nawet negowanie istnienia
tworcy jako takiego (rezim wzoru przemystowego wspélnoty). Wydaje sie, o czym
juz wspomniano, ze motorem napedowym tych zmian jest raczej che¢ prawo-
dawcoéw — przy petnej aprobacie ze strony zgfaszajacych — zwiekszenia produk-
tywnosci systemu ochrony prawami wtasnosci przemystowej poprzez catkowite
wykluczenie probleméw natury podmiotowej, ktére mogtyby jego funkcjonowanie
zaktdcad. Wskazanie twoércow wynalazku jest czesto tzw. problemem ostatniej mili:
gotowe zgfoszenie patentowe czeka na uzgodnienia tylko w tej kwestii, koniecz-
nos¢ wskazania przez zgtaszajacego przed UP wszystkich tworcow wymusza na
nim podsumowanie projektu, ktory z réznych przyczyn traktowany jest przez niego
wcigz jako projekt ,w toku”, wskazanie przed urzedem tych czy innych oséb
jako twoércow pewnym pozostatym moze pozwoli¢ uswiadomié, ze zostali jako
twércy pominieci i nawet jezeli roszczenia tych oséb beda niezasadne, ferment
wokoét sprawy albo, uchowaj Boze, postepowanie sagdowe w kierunku ustalenia
autorstwa moga pogrzebad szanse na komercjalizacje wynalazku. Twoérca projektu
wynalazczego, skoro juz przenidst na zgtaszajgcego prawo do uzyskania prawa
wylfacznego, staje sie dla tego zgtaszajgcego w tej konkretnej sprawie ciezarem
i zrédtem ryzyk. Moze pracowac dla zgtaszajacego nad kolejnymi wynalazkami,
ale sprawie wniesionego zgfoszenia juz nie moze poméc — ani on, ani nikt inny
nie moze wyjs¢ poza pierwotne ujawnienie, z chwilg wniesienia zgtoszenia rola
twoércy ulega wyczerpaniu. Tym sposobem rynek twoérczosci wynalazczej i rynek
praw do projektow wynalazczych staje sie coraz bardziej ,,rynkiem zgtaszajgcego”
niz ,,rynkiem wynalazcy”; nie jest jasne, gdzie lezy prawna granica tych zmian
i granica tolerancji dla nich ze strony tworcow.

Ciggle aktualne pozostaje pytanie: dokad zaprowadzi nas dyskusja nad
zagadnieniem przypisania statusu twoércy wynalazku systemom tak czy inaczej
pojetej sztucznej inteligencji. Jest ona w istocie rzeczy kolejng odstong dyskusji
nad depersonifikacjg twoérczosci wynalazczej, ktéra przynajmniej w niektérych
dziedzinach techniki juz od dawna pozostaje poza zasiegiem nawet wybitnych
jednostek. Juz samo zatozenie, ze wynalazek miatby by¢ przedmiotem twor-
czosci wiecej niz jednej osoby czyni watpliwym twierdzenie, ze kazda z tych oséb
miataby by¢ tworca, skoro ,tworzac” wynalazek, nie mogta sie obejs¢ bez pomocy
innych — im liczniejszy zesp6t badawczy, im wiecej réznorodnych zagadnien do
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przepracowania, im bardziej proces powstawania wynalazku rozciggniety w czasie,
tym te watpliwosci sg wieksze. Prace wynalazcze mogg polegac na eksploracji
danych (data mining) na skale niemozliwg do osiagniecia w ciggu jednego
ludzkiego zycia, a moze tez licznego i zacnego zespotu badawczego; bardziej
mozna w tych przypadkach moéwi¢ o procesie fabrykacji wynalazkéow, ktéremu
ludzie jedynie asystuja, niz o ich tworzeniu. Z watpliwosci tych mozna wysnud
wyjatki, a wyjatki te moga ostatecznie podwazy¢ regute. Wydaje sie, ze istniejg
dwa alternatywne rozwigzania tej sytuacji. Moze by¢ to przyjecie, takze w odnie-
sieniu do zgtoszen patentowych np. przez Europejska Organizacje Patentowa, do
czego zreszty nie bytaby konieczna rewizja Konwencji, a jedynie zmiana Regu-
laminu wykonawczego, ze, tak jak w przypadku zgtoszenia do ochrony wzoru
przemystowego wspolnoty, tworca jedynie ,,moze”, ale nie musi zosta¢ wskazany.
Oznaczatoby to jednoczesnie, ze legislator umywa rece od dalszego zajmowania
sie stosunkami twércow z wynalazcami, co stanowitoby zerwanie z wieloletnia
tradycja, pozbawienie prawa patentowego istotnej dla niego funkcji ochronnej
i poniekad tez przyznanie, ze twérczos¢ wynalazcza jest prywatna sprawg osob,
ktére sie nig zajmuja. W innym wariancie tworczos¢ wynalazcza tej sztucznej inte-
ligencji zostataby osadzona w prawnej niszy uwzgledniajacej jej specyfike, na wzér
odrebnych uregulowan prawnych dotyczacych wynalazkéw biotechnologicznych.
W obu przypadkach chodzi zresztg na pierwszy rzut oka o to samo — niemoznos¢
czy trudnos¢ ujawnienia: ujawnienia wynalazku biotechnologicznego (ktéry nie
moze zosta¢ w petni ujawniony w opisie, lecz przez odwotalnie sie do odpowied-
niego depozytu materiatu biologicznego) i ujawnienia twoércy wynalazku pocho-
dzacego od sztucznej inteligencji (ktérej dziatalne nie miesci sie w kategoriach
tradycyjnie pojmowanej twoérczosci). To drugie jest o tyle watpliwe, ze obserwo-
wane dotychczas w prawie wiasnosci intelektualnej szczegélne rezimy ochrony
zostaty sformufowane ze wzgledu na szczegélne cechy przedmiotu ochrony (wyna-
lazek biotechnologiczny, programy komputerowe, utwory architektoniczne itp.),
nie natomiast z uwagi na cechy samego tworcy.

Na tle tendencji swiatowych prawo polskie jawi sie jako umiarkowanie
konserwatywne. Z jednej strony, polskie uregulowanie poszczegoélnych praw
wytacznych w omawianym aspekcie jest jednolite (co jest w duzym stopniu
pochodng unitarnego charakteru polskiej ustawy), a istnienie obowigzku zgta-
szajacych deponowania w UP danych takich, jak imie i nazwisko, ale tez petny
adres tworcy, wydaje sie by¢ niezagrozone. Takze zagadnienie utajnienia danych
twoércy na jego zadanie ma w prawie polskim range zdecydowanie nizszg niz np.
w rezimie patentu europejskiego. Z drugiej strony, prawo polskie nigdy nie przewi-
dywato informowania tworcy, ze zostat wskazany przez UP jako taki w odniesieniu
do pewnego zgtoszenia, UP nie sprawuje tez kontroli nad decyzjami zgtaszajacego
o odstapieniu od przypisania statusu tworcy osobom, ktére w tej roli zostaty UP
wskazane. Wymaog wskazania twoércy wynalazku traktowany jest tu, tak jak w przy-
padku rezimu patentu europejskiego, jako czysto formalny, a takze obowigzek
zgtaszajacego wskazania ,podstawl[y] swego prawa do uzyskania patentu” (drugi
wymienionych w art. 32 p.w.p.), sprowadzony zostat przez UP do powinnosci
wskazania przez zgtaszajacego ,podstawy prawnej”, tak jakby chodzito w tym
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przypadku wytgcznie o jakies badanie statystyczne. Mozna nawet zauwazy¢, ze
w pewnym zakresie prawodawca polski wyprzedzit tendencje swiatowe, przyj-
mujac uregulowania w poréwnaniu z niektérymi innymi bardziej liberalne i przy-
jazne zgtaszajgcym. Fakt ten nie ma jednak wiekszego znaczenia w sytuacji, gdy
zrédta przewagi konkurencyjnej rezimu patentu europejskiego czy rezimu wzoru
przemystowego wspolnoty jako atrakcyjnych sciezek uzyskiwania na terytorium
Polski ochrony prawami wtasnosci przemystowej sq inne niz tylko dotyczace wska-
zania tworcy — inne i znacznie potezniegjsze.
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Jakub Sielewiesiuk”

Dobrze juz byto - czyli o tym,
jak Urzad Patentowy RP udzielat patentow
na wynalazki realizowane komputerowo,
zanim jeszcze stato sie to (nie)modne

Uwagi wstepne

Temat ,,wynalazki realizowane komputerowo a UPRP” powraca. W zwigzku
z ostatnig nowelizacjg ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej', z niedawno opubli-
kowanymi Wytycznymi Prezesa UPRP w zakresie wynalazkéw i wzorow uzytkowych,
w tym odnoszgcymi sie do takich wynalazkéw, a przede wszystkim w zwigzku
z rosngcq liczbg odnosnych wynalazkéw i praktycznie nieograniczonymi obszarami
techniki, w ktdrych sie one pojawiaja. Zgadzam sie z kol. Markiem Burym?, ze prak-
tyka UPRP w zakresie tego rodzaju wynalazkéw odbijatfa sie niekorzystnie na polskich
przedsiebiorstwach z obszaru ICT, ktére nie mogty liczy¢ na uzyskanie ochrony
patentowej swoich rozwigzan na drodze krajowej, a jednoczesnie czesto nie byto
ich sta¢ na siegniecie po patent europejski. Dlatego w obliczu pozytywnych zmian
w tym zakresie w ponizszym artykule analizuje trzy przykfady postepowan dotycza-
cych takich wynalazkéw — dwéch przed UPRP i jednego przed EPO. Z przyjemnoscig
stwierdzam, ze UPRP moze pochwalic¢ sie chlubnymi dokonaniami w tym zakresie —
i to z czasOw, zanim jeszcze wynalazki realizowane komputerowo staty sie modne,

Jakub Sielewiesiuk, polski i europejski rzecznik patentowy, odpowiednio od 2008 r. i 2010 r. Zdobyt wyksztat-
cenie $ciste, uzyskujac kolejno tytuly: licencjata w zakresie matematycznego modelowania zjawisk (Szkota Nauk
Scistych, Warszawa, 1997 r.), magistra fizyki teoretycznej (Szkota Nauk Scistych, Warszawa, 1999 r.) i doktora nauk
chemicznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2002 r.). Zatozyt i prowadzi kancelarie
rzecznikowska, a niezaleznie od funkcji zarzadczych aktywnie praktykuje zawdd polskiego i europejskiego rzecznika
patentowego. Specjalizuje sie w patentach krajowych i europejskich.

T Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).

2 M. Bury, Patentowalnos¢ wynalazkdw realizowanych za pomocg maszyn cyfrowych w swietle obowigzujacych od
27.02.2020 r. zmian ustawy — Prawo wtasnosci przemystowej”, ,,Rzecznik Patentowy” 2020/1-4 (95-98), s. 57-68.
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a udzielenie na nie ochrony przez UPRP — problematyczne. Taki przypadek ilustruje
przyktad 1. Jest to przypadek zbiezny z obserwacja kol. M. Burego, ktéra pada we
wspomnianym artykule — ze ekspert UPRP pan Jerzy Wtodek udzielat patentéow na
takie wynalazki w latach 90. poprzedniego stulecia. Przyktad 2 jest rowniez pozy-
tywny, tj. zakonczony udzieleniem patentu, ale postepowanie byto w tym przypadku
trudniejsze, poniewaz komunikacja miedzy UPRP a zgtaszajagcym byt niejasna. Przy-
kfad 3 dotyczy EPO — ale moze wybiega w nieodlegta przysztos¢ przed UPRP?

Przyktad 1

Zgtoszenie wynalazku nr P.381717 z 8.02.2007 r. pt. Sposdb i ukfad
zdalnego sterowania oswietleniem — patent nr PAT.213579 (publikacja B1
29.03.2013 r. - 6 lat od zgtoszenia).

Zgtoszenie dokonane na rzecz krakowskiej spotki Es-System SA, produkujacej
réznego rodzaju oprawy i systemy oswietleniowe, dotyczyto rozwigzania obejmu-
jacego jeden lub wiecej reflektoréw w ruchomych oprawach, przy czym strumien
Swiatfa z reflektoréw mozna byto kierowaé w pozadane miejsce, wskazujac to miejsce
plamka swietlng ze wskaznika laserowego. Elektroniczny system sterujacy dbat o to,
aby kamera $ledzita plamke laserows i za pomocg zespotu napedowego (silnikbw
elektrycznych) kierowat swiatto reflektora we wskazane miejsce.

Wyobrazmy sobie, jak wygodne w praktyce jest rozwigzanie wedtug wyna-
lazku — zastosowane np. w sklepie odziezowym w galerii handlowej. Reflektory
mozna skierowac w dowolne miejsca (w tym trudno dostepne, np. wysoko na scianie
lub suficie), bez dotykania reflektora (moga by¢ gorace!) i co najwazniejsze — bez
udawania sie w te miejsca — a po prostu przez wskazanie ich wskaznikiem laserowym.

Wynalazek zostat bardzo konkretnie, starannie, a jednoczesnie zwiezle
opisany w zgtoszeniu (7 stron opisu, zilustrowanego 6 stronami rysunku). Kilka
figur rysunku pokazywato rozwigzania konstrukcyjne zwigzane ze zgtoszonym
rozwigzaniem (np. konstrukcje oprawy oswietleniowej), zas fig. 1 pokazywat
schemat blokowy sposobu sterowania oswietleniem.

Opis zgtoszeniowy zawierat adekwatny referat stanu techniki, w tym
znanych sposoboéw i uktadéw do sterowania oswietleniem, obejmujgcych m.in.
ruchome oprawy oswietleniowe. Wskazywat niedogodnosci znanych rozwigzan:
~Niedogodnoscig znanych rozwigzan jest brak mozliwosci zdalnego okreslenia
miejsca, w ktére ma byc¢ skierowane swiatto”, zalete wynalazku: ,,Rozwigzanie
wedtug wynalazku pozwala na zdalne kierowanie $wiatta w miejsce oddalone od
operatora wskaznika, co pozwala na tatwe i szybkie dokonywanie odpowiednich
zmian oswietlenia” oraz wskazywat, ze osiggniecie tej zalety wymaga rozwigzania
problemu technicznego (jak zbudowac uktad, ktéry to umozliwia?). Opis mowit tez,
ze sposéb wedtug wynalazku realizowany jest przez ,,elektroniczny uktad sterujacy”
(dodajmy: odpowiednio zaprogramowany — co jednak nie pada explicite w opisie).

Zastrzezenia niezalezne w wersji zgtoszeniowej brzmiaty:

. 1. Sposéb zdalnego sterowania oswietleniem, znamienny tym, ze najpierw,
po podtaczeniu zasilania sieciowego do oprawy oswietleniowej (1), nastepuje faza
konfiguracji kamery (5) oraz sterownikéw silnikow krokowych (20, 21), po czym
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uktad zdalnego sterowania os$wietleniem przechodzi w stan oczekiwania na akty-
wacje, ktéra nastepuje poprzez oswietlenie czujnika aktywujacego (6) oprawe
(1) wskaznikiem laserowym, w przypadku gdy plamka laserowa znajduje sie
w polu widzenia kamery (5), oprawa oswietleniowa (1) zmienia swojg pozycje
w ten sposéb, aby widziana plamka laserowa emitowana przez wskaznik laserowy
znajdowata sie w srodku obszaru oswietlanego przez oprawe oswietleniowa (1),
natomiast przesuwanie plamki laserowej powoduje przesuwanie snopa Swiatfa
emitowanego przez oprawe oswietleniowg (1) w ten sposéb, ze plamka laserowa
zawsze znajduje sie w srodku obszaru oswietlanego przez oprawe oswietleniowa
(1), w przypadku zaniku plamki laserowej lub gdy plamka laserowa nie znajduje
sie w polu widzenia kamery (5) oprawa oswietleniowa (1) po okreslonym czasie
przechodzi w stan oczekiwania na ponownga aktywacje.

3. Uktad zdalnego sterowania oswietleniem skfadajacy sie z ruchomej
oprawy oswietleniowej oraz wskaznika, znamienny tym, ze wyposazony jest
we wskaznik laserowy o dowolnej dfugosci emitowanego Swiatta w zakresie
widzialnym, a oprawa oswietleniowa (1) jest wyposazona w zrédto swiatfa (2) pota-
czone z zasilaczem Zrédta Swiatfa (3) i elektroniczny system sterujacy (4) potaczony
z kamerga (5), z czujnikiem aktywujacym oprawe (6) i z zespotem napedowym (7)".

W marcu 2007 r. UPRP wykonat sprawozdanie o stanie techniki, przekazane
zgtaszajgcemu w kwietniu 2007 r. Sprawozdanie zostato wykonane dla wszystkich
zastrzezen z daty zgtoszenia (sposéb i uktad). W sprawozdaniu UPRP zacytowat
5 publikacji, w tym dwie oznaczone flaga Y (WO03078894A i JP7312296A, ta
ostatnia przywotywana w referacie stanu techniki w opisie zgtoszeniowym, reszta
dokumentéw — z flaga A). Ten wynalazek zgtoszony zostat réwniez w trybie PCT
(publikacja WO2008097114A1). W tym przypadku badanie stanu techniki wykonat
EPO dziatajacy jako ISA. Sprawozdanie wykonane przez EPO cytowato publikacje
w duzej czesci zbiezne z tymi wskazanymi przez UPRP, a ponadto cytowato publi-
kacje WO2006075298A2, oznaczong flaga X.

W zawiadomieniu z 16.09.2011 r. UPRP powiadomit zgtaszajacego, ze ta
ostatnia ze wspomnianych publikacji (WO2006075298A2) ujawnia rozwigzanie,
ktérego elementy sktadowe (sprzetowe) sg zbiezne ze wskazanymi w zastrze-
zeniu 3, a takze spos6b sterowania oswietleniem, ktéry jest zbiezny ze wskazanym
w zastrzezeniu 1. W zwigzku z tym UPRP wskazat na brak poziomu wynalazczego
przedmiotowego rozwigzania (art. 24 i 26 p.w.p.). Zawiadomienie byto zwiezte
(jednostronicowe). Nalezy zauwazy¢, ze Urzad w zaden sposéb nie podwazat tech-
nicznego charakteru rozwigzania, nie miat watpliwosci, ze zgtoszone rozwigzanie nie
jest wyfaczone spod patentowania. Sam zarzut braku poziomu nie byt moze szcze-
goétowo uzasadniony (to moja subiektywna ocena), ale jednoczesnie zawiadomienie
jednoznacznie identyfikowato przeszkode do udzielenia patentu, czyli braku poziomu
wynalazczego w swietle WO2006075298A2.

Umozliwito to zgtaszajagcemu podjecie rzeczowej i skupionej na wskazanej
przeszkodzie polemiki.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgtaszajacy podniést m.in., ze ,,Publikacja
W02006075298 ujawnia sposob sterowania wigzka swietlng reflektora, w ktérym
reflektor wyposazony jest w detektor wigzki laserowej. Takg wigzke laserowa ze
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wskaznika laserowego kieruje sie na detektor, zas detektor ten — na podstawie
kierunku padania wigzki laserowej — wykrywa potozenie wskaznika laserowego,
a odpowiednie sterowniki steruja silnikiem, w ktéry wyposazony jest reflektor w ten
sposob, aby skierowac wigzke swietlng reflektora na miejsce, w ktérym znajduje sie
wskaznik laserowy”. Krotko méwigc: ze w publikacji tej — w odréznieniu od zgto-
szonego wynalazku — nie sledzi sie plamki swietlnej, tylko Zzrédto swiatta, co rodzi
zasadniczg niedogodnos¢ w uzytkowaniu rozwigzania wedtug W02006075298
(poniewaz, aby skierowac reflektor w jakies miejsce, trzeba sie w to miejsce udac
i stamtad poswieci¢ laserem!). Niedogodnos¢ te rozwigzuje obecny wynalazek.
Zgtaszajacy odniost sie tez krétko do publikacji WO03078894A i JP7312296A (flagi
Y w sprawozdaniu UPRP o stanie techniki), kazdorazowo wskazujac na odmien-
nos¢ ujawnionych tam rozwigzan od rozwigzania badanego i brak mozliwosci osia-
gniecia zalety obecnego wynalazku na podstawie tamtych ujawnien.

Jedyna poprawka ztozona w odpowiedzi na zawiadomienie dotyczyta
zastrzezenia 3 (ukiad), do ktérego dopisano konfiguracje elementéw juz uprzednio
w nim wskazanych:

»3. Ukfad zdalnego sterowania oswietleniem, sktadajacy sie z ruchomej
oprawy oswietleniowej oraz wskaznika, znamienny tym, ze wyposazony jest
we wskaznik laserowy o dowolnej dtugosci emitowanego swiatta w zakresie
widzialnym, a oprawa oswietleniowa (1) jest wyposazona w zrédio swiatta (2),
pofaczone z zasilaczem Swiatfa (3) i elektroniczny uktad sterujacy (4) potaczony
z kamera (5), z czujnikiem aktywujgcym oprawe (6) i z zespotem napedowym
(7), przy czym wspomniany ukfad sterujacy (4) jest skonfigurowany tak, ze
w przypadku gdy plamka laserowa znajduje sie w polu widzenia kamery
(5), zmienia pozycje oprawy oswietleniowej (1) w ten sposéb, aby widziana
plamka laserowa znajdowata sie w srodku obszaru oswietlanego przez
oprawe oswietleniowg (1), natomiast przesuwanie plamki laserowej powo-
duje przesuwanie snopa $wiatta emitowanego przez oprawe oswietleniowa
(1) tak, ze plamka laserowa zawsze znajduje sie w srodku obszaru oswietla-
nego przez oprawe oswietleniowa (1)”.

Taka poprawka miata oczywiscie swoje umocowanie w opisie z dnia
zgtoszenia.

Powyzsze argumenty i poprawki spotkaty sie ze zrozumieniem eksperta
UPRP, ktéry postanowieniem z 24.07.2021 r. wezwat do nadestania porzadko-
wych poprawek w dokumentacji zgtoszenia (w tym: kompletu poprawionych
zastrzezen, poprawienia istoty wynalazku za zgodnos¢ z nimi i uwzglednienia publi-
kacji WO2006075298A2 w referacie stanu techniki). Po wykonaniu postanowienia
wydat decyzje warunkowa o udzieleniu patentu (datowang na 25.09.2012 r.).
Patent PAT.213579 B1 byt utrzymywany przez uprawnionego jeszcze przez kilka
lat, po czym w 2017 r. upadt z braku optaty za kolejny rok ochrony. Interesujace
jest, ze zastrzezenie 1 (sposéb sterowania oswietleniem) w patencie jest identyczne
jak w wersji zgtoszeniowej, zas zastrzezenie 3 w tym patencie (uktad sterowania
oswietleniem) jest w brzmieniu poprawionym w odpowiedzi na przywotane wyzej
zawiadomienie, czyli wyrdznia sie cechami funkcjonalnymi. Zatem kazdy element
sprzetowy ukfadu wziety osobno jest znany, a istota nowego rozwigzania tkwi we
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wzajemnym potaczeniu (funkcjonalnym) tych elementéw i w ich konfiguracji, w tym
w konfiguracji ukfadu sterujacego, czyli de facto w programie wykonywanym przez
ten uktad sterujacy.

W obliczu toczacej sie ostatnio publicznej dyskusji dotyczacej patentowania
rozwigzan realizowanych za pomocag komputera, ktérych niewatpliwie z dnia na
dzien dramatycznie przybywa w naszym otoczeniu, a zatem dyskusja na ten temat
jest wazna i potrzebna, warto zauwazy¢, ze cate powyzsze postepowanie toczyto
sie pod rzgdami ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej w brzmieniu sprzed nowe-
lizacji z 2015 r., czyli w stanie prawnym, w ktérym art. 33 ust. 3 p.w.p. brzmiat:
.Zastrzezenia patentowe, o ktérych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny by¢
w cafosci poparte opisem wynalazku i okresla¢ w sposéb zwiezty, lecz jednoznaczny,
przez podanie cech technicznych rozwigzania, zastrzegany wynalazek oraz zakres
zadanej ochrony patentowej”, a jednoczesnie wymdg ,technicznego oddzia-
tywania na materie” zaszyty byt w odpowiednim rozporzadzeniu: , [Przeprowa-
dzajac badania, Urzad Patentowy] nie uznaje przedmiotu zgtoszenia za wynalazek,
w szczegOlnosci jezeli stwierdzi, ze nie dotyczy on zadnego wytworu materialnego
nadajacego sie do wykorzystania, okreslonego za pomocg cech technicznych odno-
szacych sie do jego budowy lub skfadu ani okreslonego sposobu technicznego
oddziatywania na materie (...)"3.

Przypadek dyskutowanego zgfoszenia mozna podsumowac tak:

W postepowaniu UPRP nie kwestionowat technicznego charakteru rozwia-
zania ani tego, czy jest ono wynalazkiem (jest) lub czy jest wytagczone spod paten-
towania (nie jest). Komunikacja przychodzaca z UPRP byta jasna i konsekwentna (a
warto zauwazy¢, ze sprawozdanie o stanie techniki przygotowat w tej sprawie inny
ekspert niz ten, ktéry potem prowadzit sprawe i przystat zawiadomienie, postano-
wienie, a w koncu — wydat decyzje). Zarzut braku poziomu wynalazczego — w duzej
czesci chybiony, ale konkretny — utatwit podjecie argumentacji. Postepowanie prze-
biegto sprawnie i zakonczyto sie decyzjg o udzieleniu patentu, przy petnym zrozu-
mieniu procesu przez zgtaszajacego.

Przyktad 2

Zgtoszenie wynalazku nr P.403914 z 16.05.2013 r. pt. Sposob i uktad
do zdalnego diagnozowania pozaréw a patent nr PAT.224534 (publikacja B1
31.01.2017 r. — niecate 4 lata od zgtoszenia).

Zgtoszenie dokonane na rzecz Instytutu Technologii Materiatéw Elektro-
nicznych w Warszawie, dotyczyto rozwigzania (sposobu i uktadu) do zdalnego
diagnozowania pozaréw, w ktérym najpierw w widmie promieniowania padaja-
cego pochodzgcego od ptomienia pozaru za pomocg odpowiednich detektorow
wykrywa sie linie widmowe charakterystyczne dla wybranych molekut powstaja-
cych podczas pozaru w wyniku spalania materii, a nastepnie diagnozuje sie rodzaj
pozaru — stosownie do wynikéw analizy promieniowania padajgcego.

3§32 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgtoszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.).
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Pomyst ten tatwo zrozumie¢: wiadomo, ze czasteczki chemiczne posiadaja
unikalne linie widmowe, po ktérych mozna je rozpoznac (to taki ,,odcisk palca”
czasteczki — znany dla kazdej czasteczki; mozna wiec na podstawie analizy promie-
niowania wykrywac obecno$¢ zwigzkéw chemicznych w odlegtych miejscach, np.
w kosmosie). Czasteczka CO, posiada charakterystyczng linie widmowa w zakresie
promieniowania od dtugosci fali 4,3 um, podobnie molekuta OH- — 309nm. A zatem
na podstawie promieniowania padajacego pochodzacego od pozaru i zarejestrowa-
nego przez detektory mozna stwierdzi¢, czy w pozarze, na ktéry patrzymy, powstajg
czasteczki CO, lub OH- i wzigwszy odpowiednig poprawke na promieniowanie ciata
doskonale czarnego, swiatto stoneczne i ewentualny wybuch — za pomocg odpowied-
niego algorytmu decyzyjnego mozna stwierdzi¢, czy mamy do czynienia z ,,pozarem
klasycznym”, pozarem weglowodoréw czy tez pozarem innych chemikaliéw.

Zastrzezenia 1-3 w wersji zgtoszeniowej dotyczyty sposobu obejmujacego
analize promieniowania padajgcego zarejestrowanego przez detektory i wspomniany
algorytm decyzyjny. Zastrzezenia 4-8 w wersji zgtoszeniowej dotyczyty uktadu do
realizacji takiego sposobu, wyposazonego w odpowiednie detektory, a takze posia-
dajacego jednostke centralng z odpowiednio zaprogramowanym mikroprocesorem —
czego dotyczyto zastrzezenie zalezne 6. Dodatkowo zgtoszenie obejmowato detektor
o nowatorskiej konstrukgcji, oparty na odpowiednio dobranym pétprzewodniku (w
tym przypadku AlGaN), dostosowany do wykrywania promieniowania w zakresie
dtugosci fali 305-310nm, objety osobnym zastrzezeniem zaleznym 7. Sktad warstw
potprzewodnikowych i konstrukcja detektora byly ujawnione w opisie zgtosze-
niowym, w ktérym zaznaczono réwniez, ze taki detektor jest nowy. Schemat decy-
zyjny odpowiadajacy sposobowi wedtug wynalazku zilustrowano na fig. 4. W opisie
wskazano, ze w praktyce techniczng realizacje wynalazku stanowi jego implemen-
tacja na odpowiednio zaprogramowanym komputerze, podfgczonym do odpowied-
niego zestawu detektoréw — wéwczas otrzymuje sie automat mogacy samodzielnie
diagnozowac pozary i podejmowac dziatania zalezne od zdiagnozowanego rodzaju
pozaru. Nie przytaczam tutaj zastrzezen ze wzgledu na ich duzg objetos¢ — zaintere-
sowanych Czytelnikow odsytam do publikacji zgtoszenia.

W styczniu 2014 r. UPRP wykonat sprawozdanie o stanie techniki, przeka-
zane zgfaszajgcemu w lutym 2014 r. Sprawozdanie zostato wykonane dla wszystkich
zastrzezen z daty zgtoszenia (sposéb i uktad). W sprawozdaniu UPRP zacytowat 5
publikacji, a wszystkie oznaczone zostaty flaga A. Ten wynalazek zgtoszony zostat
réwniez jako zgfoszenie euroazjatyckie (EAPO), identyczne ze zgtoszeniem polskim,
a sprawozdanie o stanie techniki wykonane przez EAPO opublikowano 31.03.2015
r. Sprawozdanie to rowniez zostato wykonane dla wszystkich zastrzezen (1-8), przy
czym cytowato ono trzy publikacje, wszystkie oznaczone flaga Y (US 6247918 B1,
GB 2335489 A, US 20010009268 A1).

W dniu 21.03.2016 r. UPRP wydat zawiadomienie, w ktérym powiadomit
zgtaszajgcego o przeszkodach do udzielenia patentu. W zawiadomieniu tym zacy-
towano wszystkie trzy publikacje z raportu EAPO oraz publikacje US 5625342 B,
opisang przez zgtaszajacego we wstepie do badanego zgtoszenia. Urzad stwierdzit
(zgodnie z prawdg), ze kazdy z dokumentéw zacytowanych przez EAPO ujawnia
przeciwpozarowy uktad alarmowy wyposazony w detektor promieniowania (przy



Dobrze juz byto

czym kazdy z nich osobno wyposazony jest w jeden z trzech detektoréw wykorzysty-
wanych w zgfoszonym rozwigzaniu). Ponadto Urzad zauwazyt, ze faczenie réznych
detektoréw z jednostka programowalng jest znane z US 5625342 B. W zwigzku
z tym Urzad wyciggnat wniosek o braku poziomu wynalazczego zgtoszonego ukfadu,
ktérego konstrukcja ,,nasuwa sie sama przez sie” przecietemu specjaliscie, obezna-
nemu ze stanem techniki, w tym z wskazanymi wyzej publikacjami i postawionemu
przed zadaniem opracowania systemu do diagnozowania pozaréw. Urzad przyznat
przy tym, ze zastrzezenie 7 (obejmujgce detektor o nowej konstrukgji) spetnia wymogi
zdolnosci patentowej. Natomiast w odniesieniu do zastrzezen w kategorii sposobu
(1-3) Urzad stwierdzit, ze w tych zastrzezeniach ,,podano wyfacznie dziatanie uktadu,
o nie jest wiasciwym przedstawieniem technicznego sposobu”, w nastepstwie czego
sposéb ten ,nie przedstawia wynalazku nadajacego sie do stosowania w rozumieniu
art. 27 ustawy pwp, ktéry znawca mogtby urzeczywistnic”, a ,,zastrzezenia paten-
towe nie podaja cech technicznych rozwigzania”. Nizej podpisany najwiecej czasu
spedzit na wyjasnieniu tworcy rozwigzania, z jakiego powodu jego sposéb ,nie przed-
stawia wynalazku nadajacego sie do stosowania” oraz dlaczego nie jest to sposob,
ktory ,,znawca mogtby urzeczywistni¢” — mimo szczegétowych informacji i schemat
blokowego zawartego w opisie. Zwrdéémy uwage, ze zawiadomienie nie méwi nic
o ewentualnych wytaczeniach spod patentowania lub o rozwigzaniach nieuwazanych
za wynalazki, np. w kontekscie programéw komputerowych.

W odpowiedzi na zawiadomienie zgtaszajacy po pierwsze przeniost zastrze-
zenia w kategorii uktadu na poczatek, a jednoczesnie dokonat poprawki polegajacej
na wiaczeniu nowego detektora o konstrukcji wedtug pierwotnego zastrzezenia
7 do gtéwnego zastrzezenia na ukfad. Ponadto w zastrzezeniach dotyczacych
ukfadu wskazano, jak jest skonfigurowana i zaprogramowana jednostka centralna
— a mianowicie tak, ze moze realizowac zgtoszony sposéb. Nastepne w kolejnosci
zostaty umieszczone zastrzezenia w kategorii sposobu, przy czym w zastrzezeniu
niezaleznym na sposéb wskazano explicite, ze jest on realizowany w uktadzie wedle
zastrzezen poprzedzajacych. Zgtaszajacy odniést sie réwniez konkretnie do kazdej
z publikacji wskazanych w zawiadomieniu, argumentujac, dlaczego informacje
w nich zawarte nie wystarczylyby osobie biegtej do zaproponowania ani zgtoszo-
nego sposobu, ani uktadu.

W zwigzku ze ztozonymi poprawkami i argumentami UPRP wydat postano-
wienie (z 13.05.2016 r.). W postanowieniu UPRP napisaf wprost, ze akceptuje nowg
wersje zastrzezenia niezaleznego w kategorii ukfadu, jednak ,z istotng uwaga,
ze niewfasciwe jest pozostawienie fragmentu zastrzezenia zaczynajgcego sie od
frazy «jednostka centralna jest skonfigurowana i zaprogramowana w ten sposéb»,
po czym wymienione sg reguty decyzyjne podejmowanej diagnozy. Zastrzezenie
w kategorii ukfadu nie moze odnosic sie do regut decyzyjnych i ta czes¢ zastrzezenia
powinna by¢ skreslona”. Warto, aby Czytelnik poréwnat powyzsze z zaakcepto-
wanym przez UPRP brzmieniem zastrzezenia 3 z poprzedniego przykfadu. Urzad
oprotestowat réwniez wpisanie regut, zgodnie z ktérymi zaprogramowana jest
jednostka centralna, w poprawionych zastrzezeniach w kategorii sposobu. Posta-
nowienie nie méwi nic o patentowalnosci (lub nie) programéw komputerowych,
ale ewidentnie lokalizuje przeszkody do udzielenia patentu tam, gdzie pojawia
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sie program... Postanowienie powtarza tez wczesniejszy zarzut dotyczacy kate-
gorii sposobu — ,zastrzezenia patentowe nie podajg cech technicznych rozwia-
zania”. Problemy te s3 wskazywane, mimo ze jednoczes$nie UPRP zgadza sie co
do nowosci i nieoczywistosci konstrukcyjnej jednego z detektorow wchodzacych
w skfad zgtoszonego uktadu (poréwnajmy, ze w dyskutowanym wczesniej przy-
ktadzie 1 zaden z komponentéw ukfadu takiej nowosci konstrukcyjnej nie miat,
bo przeciez reflektory, obudowy, silniki, czujniki, kamery itp. byty znane). Jedynie
uporowi i determinacji tworcy wynalazku, ktéry widziat swoj wkiad twoérczy nie
tylko w konstrukcji nowego detektora, ale w pomysle na algorytm diagnozujacy,
nalezy przypisa¢ dalszy przebieg postepowania, tj. zyczliwie uparte wsparcie petno-
mocnika w zmudnej argumentacji, w wyniku ktérej UPRP ostatecznie wydat decyzje
warunkowa o udzieleniu patentu na wynalazek w kategorii zaréwno uktadu, jak
i sposobu, przy czym w zastrzezeniu gtéwnym na uktad zawarto wskazanie, jak
skonfigurowana jest i zaprogramowana jednostka centralna. Decyzje warunkowg
o udzieleniu patent wydano 15.06.2016 r., zas patent nr PAT.224534 B1 pozostaje
w mocy do dzis.

Postepowanie toczyto sie na podstawie przepiséw obowigzujacych w dacie
zgtoszenia (16.05.2016 r.), a zatem w szczegdlnosci przepisy art. 33 ust. 3 p.w.p. i §
32 rozporzadzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgtoszen wynalazkow
i wzorow uzytkowych obowigzywaty w brzmieniu przytoczonym w przyktadzie 1.

Jednak w tym przypadku komunikacja przychodzaca od UPRP nie byta
konsekwentna (mimo ze w tym przypadku cate postepowanie prowadzit ten sam
ekspert — od sprawozdania o stanie techniki az do decyzji warunkowej) ani nie
bytfa jasna, poniewaz powracat zarzut oparty na art. 27 p.w.p. rzekomego braku
przemystowej stosowalnosci, rzekomego braku mozliwosci urzeczywistnienia
rozwigzania przez znawce (czyli niedostatecznego ujawnienia?) oraz rzekomej
nieobecnosci cech technicznych rozwigzania w zastrzezeniach. Jakkolwiek poste-
powanie zakonczyto sie decyzjg o udzieleniu patentu, to nie mozna powiedziec,
aby toczyto sie ono przy petnym zrozumieniu procesu przez zgtaszajacego (ani
przez petnomocnika).

Po rozwazeniu przytoczonych wyzej przyktadéw postepowan nasuwa sie
ciekawe pytanie: czy patenty na powyzsze wynalazki mozna by uzyskac przed
UPRP pod rzadami obecnego przepisu art. 33 ust. 3 p.w.p. (,podanie cech tech-
nicznych rozwigzania odnoszacych sie do (...) czynnosci oraz srodkéw technicz-
nych sposobu”)? Wydaje sie, ze skoro mozna byto wtedy, to tym bardziej obecnie
powinno by¢ to mozliwe. Czy postepowanie w tym zakresie mogtoby by¢ prostsze
i bardziej przejrzyste dla zgtaszajacego? Wydaje sie, ze tak. Czy dodatkowa pomoca
mogtyby tutaj by¢ opublikowane niedawno Wytyczne Prezesa UPRP w zakresie
wynalazkéw i wzoréw uzytkowych? Znowu wydaje sig, ze tak — zwazywszy ze jesli
chodzi o wynalazki realizowane za pomocg komputera, explicite méwig one m.in.:

.Przedmiotem chronionego wynalazku CIl moze by¢: (...)

— sposéb sterowania urzadzeniem przy uzyciu programu komputerowego
skutkujacy dalszym efektem technicznym;

— urzadzenie wykorzystujgce sposoby sterowania przy uzyciu programu
komputerowego”.
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Przyktad 3

Zgtoszenie wynalazku nr EP 19159419.1 z 26.02.2019 r. pt. Sposob reje-
strowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych blockchain
(z wezesniejszym pierwszenstwem, najstarszym z 7.06.2018 r.) a patent europejski
nr EP 3579496 B1 (publikacja B1 7.10.2020 r. — niecate 20 miesiecy od zgtoszenia
i 28 miesiecy od najstarszego pierwszenstwa); patent walidowany i pozostajacy
w mocy w Polsce.

Zgtoszenie dokonane na rzecz Coinfirm Blockchain Lab Sp. z 0.0. z siedziba
w Toruniu, dotyczyto rozwigzania zapewniajgcego mozliwos¢ weryfikacji dowol-
nych dokumentéw cyfrowych (plikéw) pod wzgledem ich tresci, zrédta (autora,
wiasciciela) i na zadany moment. Jak w praktyce wyglada rozwigzanie, ktére
jest chronione tym zgtoszeniem, wszyscy zainteresowani moga przekonac sie na
stronie internetowej https://www.trudatum.com/.

Jak zapewni¢ mozliwos¢ wspomnianej weryfikacji? Zgodnie z wynalazkiem:
zapisac¢ obok siebie informacje dotyczace tresci dokumentu (najprostszym przypad-
kiem takiej informacji jest po prostu tres¢ dokumentu verbatim) oraz dotyczace
zrédta dokumentu (autora, wtasciciela) w jednym ciagu danych, opatrzec ten ciag
danych znacznikiem czasu i podpisa¢ cyfrowo, zeby zabezpieczy¢ jego integral-
nos¢. Nastepnie tak otrzymane dane podzieli¢ na kawatki mieszczace sie w stan-
dardowych kontenerach danych blockchain, a skoro juz to mamy — to zapisac te
dane w bazie danych blockchain, zgodnie ze standardem.

Nowe? Wydaje sie, ze tak. A przynajmniej nikt wczesniej nie opisat takiego
rozwigzania. Oczywiste? Tego wiasnie (i prawie tylko tego — z doktadnoscig do
drobnych uwag odnosnie do jasnosci i jednoznacznosci sformutowan, czyli clarity)
dotyczyta korespondencja miedzy EPO a zgtaszajgcym w postepowaniu.

Komunikacja z EPO byta jasna, techniczny charakter rozwigzania nie byt
w postepowaniu kwestionowany, w prezentowanym przypadku nie byta kwestio-
nowana réwniez nowos¢, a dyskusja od poczatku skupiona byta na kwestii poziomu
wynalazczego, ocenianego w stosunku do konkretnych, znalezionych przez EPO
dokumentéw ze stanu techniki, w tym w szczegélnosci w stosunku do rozwigzania
ujawnionego w publikacji US 2018 139056 A1, uznanego za najblizszy stan techniki.

Istotne w tej sprawie jest, ze ten wynalazek — w odréznieniu od dwdch
poprzednio przytoczonych — nie posiada zadnych aspektéw sprzetowych, ktére
charakteryzowataby jakakolwiek nowos¢. Nie jest réwniez zwigzany z nim jakikol-
wiek ukfad lub urzadzenie dedykowane/specjalistyczne (jakim jest np. uktad do
sterowania oswietleniem w przyktadzie 1, majgcy m.in. czujniki, kamery, zrédta
Swiatfa i silniczki), zadne fizyczne elementy sie w nim nie ruszaja, nie dokonuije sie
detekcji promieniowania padajacego itp. Caty wynalazek ,rozgrywa sie” na zupetnie
typowych komputerach potgczonych w sie¢ (serwerach i terminalach), a dziatania
zmierzajg do przeksztatcenia jednych danych (,dokumentu cyfrowego”) w inne
dane, ktére w uproszczeniu mozna by okresli¢ jako ,wiarygodny zapis odnoszacy
sie do tego dokumentu cyfrowego”.

Postepowania tego nie bede szczegétowo referowat. Zainteresowanych
odsytam do European Patent Register na stronach EPO, gdzie dostepna jest jego
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petna dokumentacja. Dla wygody Czytelnikéw przytaczam ponizej pierwsze
zastrzezenie udzielonego patentu, celem fatwego poréwnania go z zastrzeze-
niami niezaleznymi z dwéch poprzednich przyktadéw. Nie rézni sie ono bardzo
od swojej wersji zgtoszeniowej, tzn. poprawki dokonane w trakcie postepowania
nie byly duze:

. 1. Sposob rejestrowania dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego
w bazie danych blockchain, w ktérej transakcje bazodanowe sg konstruowane ze
standardowych konteneréw danych, ktére moga miec staty rozmiar, w systemie
zawierajgcym jeden lub wiecej weztéw magazynujacych do przechowywania przy-
najmniej czesci bazy danych blockchain; jeden lub wiecej weztéw zatwierdzaja-
cych do zatwierdzania transakcji we wspomnianej bazie danych blockchain; oraz
pierwszy komputer do generowania transakcji we wspomnianej bazie danych
blockchain, przy czym wspomniany komputer ma dostep do wspomnianej bazy
danych blockchain i ma dostep do pierwszego klucza prywatnego, ktéry to sposéb
obejmuje nastepujace etapy:

a) dostarczanie pierwszego zbioru danych (2), dotyczacych tresci pliku
cyfrowego;

b) dostarczanie drugiego zbioru danych (3), dotyczacych Zrédta pliku
cyfrowego;

¢) generowanie trzeciego zbioru danych (5) przez taczenie pierwszego zbioru
danych (2), drugiego zbioru danych (3), opcjonalnie nagtéwka (1) i opcjo-
nalnie przyrostka (4) w ramke danych, przy czym nagtéwek (1) moze
zawiera¢ informacje o strukturze trzeciego zbioru danych, o rozmiarze
pierwszego zbioru danych (2), natomiast rozmiar przyrostka (4) jest dosto-
sowywany tak, aby rozmiar ramki danych byt wielokrotnoscig rozmiaru
standardowego kontenera danych, stosowanego we wspomnianej bazie
danych blockchain;

d) dzielenie trzeciego zbioru danych (5) na catkowitg liczbe N > 1 czesci
o jednakowej wielkosci, przy czym wspomniany rozmiar odpowiada
rozmiarowi standardowego kontenera danych, stosowanego we wspo-
mnianej bazie danych blockchain, jesli dtugos¢ trzeciego zbioru danych
(5) przekracza rozmiar standardowego kontenera danych;

e) generowanie — przez wspomniany pierwszy komputer lub komputer
posredniczacy, podfaczony do pierwszego komputera, i wspomniany jeden
lub wiecej weztéw zatwierdzajacych — pojedynczej transakcji blockchain
dla wszystkich N czesci uzyskanych w etapie d); podpisywanie transakgji
wspomnianym pierwszym kluczem prywatnym; oraz wysytanie transakcji
i pierwszego klucza publicznego, pasujacego do wspomnianego pierw-
szego klucza prywatnego, do wspomnianego jednego lub wiekszej liczby
weztéw zatwierdzajacych w celu zatwierdzenia;

f) uzyskiwanie zgody na transakcje od jednego lub wiecej weztow
zatwierdzajacych;

g) rejestrowanie transakcji zatwierdzonej w etapie f) w bloku bazy danych
blockchain ze znacznikiem czasowym rejestracji przez jeden lub wiecej
weztéw magazynujacych;



Dobrze juz byto

przy czym drugi zbiér danych (3) zawiera podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego;
oraz

przy czym podpis cyfrowy hasza pliku cyfrowego, zawartego w drugim zestawie
danych (3), jest obliczany jako funkcja: hasza pliku cyfrowego i klucza
prywatnego, odpowiadajacego zrédiu pliku cyfrowego; oraz

przy czym rejestracja dokumentu cyfrowego jako pliku cyfrowego w bazie danych
blockchain jest wykonywana przez pierwszy podmiot, a dokument cyfrowy
jest przesytany od pierwszego podmiotu do drugiego podmiotu”.

Jako ciekawostke mozna doda¢, ze po kolejnych 12 zastrzezeniach zalez-
nych dotyczacych sposobu omawiany patent zawiera réwniez zastrzezenie 14
w brzmieniu:

.14. Produkt w postaci programu komputerowego, zawierajgcy kod
programu, przechowywany na nosniku odczytywalnym komputerowo, przy czym
wspomniany kod programu zawiera instrukcje komputerowe do przeprowadzania
sposobu wedtug ktéregokolwiek sposréd zastrzezen od 1 do 13",

Zastrzezenie to stanowi , praktyczny przykfad realizacji” zapisu znajduja-
cego sie w przywotanych wyzej nowych Wytycznych Prezesa UPRP, ktory mowi, ze:

.Przedmiotem chronionego wynalazku CIl moze by¢: (...) produkt kompu-
terowy jako fizyczne medium do przechowywania programu, zdefiniowany
w zastrzezeniach patentowych jako produkt komputerowy, tj. nosnik danych
z programem, ktéry po zatadowaniu do komputera i uruchomieniu skutkuje
dalszym efektem technicznym wykraczajagcym poza normalne, fizyczne oddziaty-
wanie miedzy programem a urzadzeniem, na ktérym pracuje (uznaje sie, ze ma
wtedy charakter techniczny)”.

Coinfirm Blockchain Lab Sp. z 0.0. to jeden z rzadkich i chlubnych przy-
ktadow polskiego startupu IT, ktory pozyskat finansowanie, odnidst sukces w skali
miedzynarodowej, dba o ochrone patentowa swoich rozwigzan, a jednoczesnie
sta¢ go na budowanie tej ochrony na poziomie europejskim i miedzynarodowym
(przytoczony patent ma analogi w USA, a postepowanie zgtoszeniowe toczy sie
jeszcze w Japonii).

Podsumowanie

Mam wielkg nadzieje, ze wykorzystamy szanse, jakie dajg ostatnie zmiany
legislacyjne oraz deklarowany obecnie przez UPRP przychylny stosunek do kwestii
udzielania patentéw na wynalazki realizowane komputerowo (czego wyraz znajdu-
jemy w przywotanych Wytycznych Prezesa UPRP) i wspdlnie zbudujemy praktyke,
zgodnie z ktérg bedzie mozliwe uzyskanie w Polsce na drodze krajowej patentéw
nie tylko takich, jak przywotane w przyktadach 1 2, ale ,,nawet” takich, jak wspo-
mniany w przykfadzie 3. Dzieki temu zwiekszymy szanse na sukces biznesowy
wielu polskich firm tworzacych wartosciowe rozwigzania, ktérych istotng czescia
jest oprogramowanie, a ktérych obecnie — w odréznieniu od Coinfirm Blockchain
Lab Sp. z 0.0. — czesto nie stac¢ na siegniecie po patent europejski.
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z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie T253/20 Oatly AB v. EUIPO

1. Wprowadzenie

W wyroku z 20.01.2021 r. w sprawie Oatly AB v. EUIPO" Sad anulowat
decyzje obu instancji EUIPO i uznat, ze slogan IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS moze petni¢ funkcje znaku towarowego. Jednoczesnie Sad w lakoniczny
sposéb uzasadnit mozliwos¢ petnienia przez slogan funkcji odrézniajgcej,
powotujac sie na ogdlne tezy z wczesniejszych wyrokdéw Sadu i TS, przez
co potwierdzit, ze pomimo istnienia praktyki orzeczniczej, ocena przestanek
rejestrowych sloganéw odbywa sie ad hoc na potrzeby konkretnej sprawy. Wyrok
ten moze jednak stanowic¢ wazny punkt odniesienia dla kierunku dalszego orzecz-
nictwa w sprawach rejestracji sloganéw jako znakéw towarowych, gdyz wskazuje,
ze kontrowersyjny charakter sloganu moze przesadzac o jego zdolnosci rejestra-
cyjnej jako znaku towarowego.

* Dr Karolina Sztobryn, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu tédzkiego w Katedrze Europejskiego
Prawa Gospodarczego, polski rzecznik patentowy i petnomocnik w sprawach unijnych znakéw towarowych i
wzoréw wspdlnotowych przed EUIPO, tutorka. Autorka publikacji z dziedziny prawa znakéw towarowych, prawa
autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

Maria Kurkowska, studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu todzkiego oraz | roku
historii sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Ut. Dwukrotnie reprezentowata Wydziat Prawa i Administracji
w ogolnopolskich konkursach Moot Court z zakresu prawa zamoéwien publicznych. Jej zainteresowania naukowe
odnosza sie do prawa wtasnosci intelektualnej, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa reklamy, a
takze prawa zamoéwien publicznych.

T Wyrok Sadu z 20.01.2020 r. w sprawie T253/20, Oatly AB v. EUIPO, ECLI:EU:T:2021:21.
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2. Okolicznosci faktyczne i prawne

W dniu 14.03.2019 r. przedsiebiorstwo Oatly AB dokonato zgto-
szenia stownego unijnego znaku towarowego IT’'S LIKE MILK BUT MADE FOR
HUMANS dla, miedzy innymi, produktow mlecznych i ich substytutow. Decyzjg
2 5.09.2019 r. EUIPO odrzucit zgtoszenie w odniesieniu do niektorych towarow
nim objetych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/10012, jako
pozbawionego jakiegokolwiek odrézniajgcego charakteru. Skarzacy wniost odwo-
tanie od decyzji, a Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO utrzymata decyzje, wska-
zujac, ze z perspektywy wtasciwego kregu odbiorcéw slogan zostanie odczytany
wytacznie jako hasto reklamowe, zgodnie z ktorym produkty Oatly stanowiag
substytut mleka, ale bardziej niz zwykfe mleko sg dostosowane do konsumpcji
przez cztowieka, zwtaszcza przez alergikdw i wegan, i dlatego nie posiada zdol-
nosci odrézniajacej, a wiec nie moze zostac zarejestrowany jako znak towarowy?.
Sad jednak nie podzielit tego stanowiska i anulowat decyzje EUIPO, wskazujac
po pierwsze, ze EUIPO w niewtasciwy sposéb okreslit wtasciwy krag odbiorcow
znaku towarowego, ograniczajgc go tylko do anglojezycznych konsumentow
z panstw, w ktérych angielski jest jezykiem oficjalnym, nie zas réwniez tych,
w ktorych jezyk ten jest powszechnie rozumiany (Dania, Norwegia, Szwecja,
Finlandia)®. Po drugie, Sad uwzglednit argumentacje zgtaszajgcego znak, zauwa-
zajac, ze znak przekazuje komunikat, ktory jest kontrowersyjny i jest w stanie
wywota¢ proces myslowy w umystach wiasciwego kregu odbiorcow, co czyni
go tatwym do zapamietania i umozliwia wskazanie pochodzenia handlowego
towaréw nim oznaczanych.

3. Komentarz do wyroku

3.1. Zdolnos¢ odrézniajaca a zdolnos¢ percepcji znaku
przez wtasciwy krgg odbiorcow

Znak towarowy w formie sloganu, cho¢ nie jest wymieniony per se jako
rodzaj znaku, na ktéry moze by¢ udzielona ochrona, to jest oznaczeniem sktada-
jacym sie z wyrazow, a zatem zgodnie z art. 4 rozporzadzenia 2017/1001 moze
stanowi¢ chroniony znak towarowy. Najczestszym zarzutem EUIPO, Sadu i TS
stawianym w stosunku do mozliwosci rejestrowych znakéw w formie sloganéw
jest brak zdolnosci odrdzniajacej takich oznaczen, gdyz z reguty slogany przyjmujg
forme zestawienia prostych stow, przekazuja opisowg, promocyjng lub informa-
cyjng tres¢ i nie posiadajg tzw. charakteru fantazyjnego, ktérego znaczenie nie
jest jednak dookreslone®. Analiza wskazanych cech sloganu stanowi podstawe

2 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego
Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r,, s. 1).

3 Decyzja Piatej Izby Odwotawczej EUIPO z 7.02.2020 r. w sprawie R 2446/2019-5.

4 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 35.

5 K. Grzybczyk, Ochrona sloganu, ,,Przeglad Prawa Handlowego” 1997/6, s. 29.
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do oceny zdolnosci odrézniajacej slogandéw, ktéra podobnie jak w przypadku
kazdego rodzaju znaku towarowego oparta jest na weryfikacji odbioru znaku
przez wtasciwy kreg odbiorcéw, przy jednoczesnym uwzglednieniu rodzaju débr
i ustug, dla ktérych znak towarowy zostat zgtoszony®. Przy ocenie zdolnosci
odro6zniajacej sloganu bierze sie pod uwage uniwersalne kryteria, takie same jak
dla innych kategorii znakéow towarowych. O ile sam poziom wymaganej zdol-
nosci odrézniajgcej powinien byc¢ identyczny w stosunku do wszystkich ozna-
czen, to poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolnosci
moze by¢ w przypadku sloganu usytuowany wyzej niz standardowo’. Jak wska-
zuje sie w orzecznictwie, przecietny odbiorca nie traktuje sloganu jako nosnika
informacji o pochodzeniu towaru, ale dostrzega w nim jedynie funkcje rekla-
mowa?®. Nalezy przy tym podkredli¢, ze charakter reklamowy, ktéry jest pierwotna
i podstawowg cechg sloganu, nie stanowi samoistnej przestanki dla odrzucenia
whiosku o rejestracje znaku towarowego. W orzeczeniu Audi v. EUIPO C-398/08 P
TS jednoznacznie rozstrzygnat, ze o ile odbiorcy postrzegajg znak towarowy
jako wskazanie pochodzenia, okolicznos¢, iz jest on jednoczesnie odbierany
jako sformutowanie reklamowe, nie ma wptywu na kwestie jego charakteru
odrozniajacego®.

Powyzsze zatozenia, bedace punktem wyjscia w sprawie zaréwno dla
rozwazan EUIPO, jak i Sadu, doprowadzity jednak oba organy do odmiennych
whioskéw. Zgodnie z oceng EUIPO, relewantny odbiorca zrozumie slogan IT'S LIKE
MILK BUT MADE FOR HUMANS jedynie na poziomie dostownym, nie zgtebiajac
jego wieloznacznosci i odbierze go jako hasto o charakterze reklamowym. Sad
natomiast stwierdzit, ze slogan ten prezentuje zaskakujacg i kontrowersyjng dla
odbiorcow teze, i przez to sktania do interpretacji, a wiec zyskuje cechy wykracza-
jace poza laudacje. Rozbieznosci interpretacyjne EUIPO i Sadu na tle tej sprawy,
swojg drogg dosc czeste w przypadku oceny zdolnosci odrézniajacej sloganow’®,
dowodza, jak niejasne i trudne do zastosowania na potrzeby innych spraw sg tezy
wskazane w dotychczasowej praktyce orzeczniczej. Wskazéwki zawarte w wyro-
kach moga jedynie pomdc w ocenie wystgpienia charakteru odrézniajacego,
choc ich interpretacja moze byc¢ rozbiezna, czego dowodzi glosowany wyrok.
Nie stanowig one tez warunku niezbednego dla ustalenia charakteru odréznia-
jacego sloganu reklamowego, niemniej — jak wskazat TS w sprawie C-398/08 P
— ich wystepowanie prowadzi co do zasady do nadania mu takiego charakteru'.

6 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 20-21.

7 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 24-25.

8 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 28. Podobne wnioski TSUE sformutowat na gruncie innych niekonwencjonalnych
znakéw towarowych, w tym znakéw w formach przestrzennych, ktére stanowia ksztatt samego towaru. Zdaniem
Sadu i TS przecietny konsument nie postrzega ksztattu towaru jako nosnika informacji o jego pochodzeniu, a jedynie
jako element funkcjonalny; zob. wyrok TS z 7.10.2004 r. w sprawie C136/02 P, Mag Instrument Inc v. EUIPO,
ECLI:EU:C:2004:592, pkt 83; wyrok Sadu z 5.02.2020 r. w sprawie T-573/18, Hickies, Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2020:32,
pkt 30; wyrok TS z 20.11.2011 r. w sprawie C344/10 P i C345/10 P Freixenet v. EUIPO, ECLI:EU:C:2011:680, pkt 46.

9 Wyrok TS z 21.01.2010 r. w sprawie C-398/08 P, AUDI AG v. EUIPO, ECLI:EU:C:2010:29, pkt 44.

Zob. wyrok TS w sprawie C-398/08 P; wyrok Sadu z 11.12.2001 r. w sprawie T138/00, Erpo Mdbelwerk GmbH v.

EUIPO, ECLI:EU:T:2001:286; wyrok Sadu z 15.09.2005 r. w sprawie T320/03, Citicorp v. EUIPO, ECLI:EU:T:2005:325;

wyrok Sadu z 29.01.2015 r. w sprawie T59/14 Blackrock Inc v. EUIPO, ECLI:EU:T:2015:56.

Wyrok TS w sprawie C-398/08 P, pkt 47.
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Do czynnikéw, ktore predestynuja slogan do bycia chronionym znakiem towa-
rowym, naleza:
— réznorodnos¢ znaczenia sloganu,
— gra stéw wchodzaca w sktad sloganu,
— element fantazyjnosci, zaskoczenia i nieoczekiwanego postrzegania
zawarty w sloganie, umozliwiajacy stosunkowo tatwe jego zapamietanie.

3.2. Kontrowersyjna tres¢ sloganu jako znak towarowy

W omawianym wyroku Sad, po dokonaniu analizy sloganu pod katem
spetniania przestanek wskazanych w orzecznictwie, stusznie skonkludowat, ze
kontrowersyjna teza, zgodnie z ktérg mleko odzwierzece nie nadaje sie do spozycia
dla cztowieka, zestawione z prostg formg przekazu moze budzi¢ zaskoczenie
relewantnego odbiorcy. Wiekszos¢ konsumentéw traktuje bowiem mleko jako
niezbedny i zdrowy sktadnik diety. Slogan, ktéry poddaje te teze w watpliwos¢,
jest wiec zaskakujacy, paradoksalny i skfaniajacy do myslenia'?. O kontrowersyjnym
charakterze hasta reklamowego moga $wiadczy¢ liczne komentarze w prasie, kryty-
kujace Oatly za sposéb prowadzenia kampanii reklamowej. Swoj sprzeciw wobec
tezy sloganu wyrazity takze przedsiebiorstwa konkurencyjne wobec Oatly AB,
wystepujac na droge sgdowa. W wyroku wydanym przez szwedzki sqgd w procesie
wytoczonym przez producenta wyrobéw mlecznych, LRF Mjolk v. Oatly, kampania
reklamowa Oatly zostata uznana za wprowadzajacg konsumentéw w btad poprzez
niestuszng dyskredytacje mleka'. Spory przedsiebiorstw mleczarskich z Oatly
zyskaty w szwedzkiej i brytyjskiej prasie tytut ,,Milk war”, wywotujac publiczna
debate w zakresie wptywu mleka na ludzki organizm™. Poza kontrowersyjnym
charakterem, slogan IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS cechuje sie réwniez
réznorodnoscig znaczeniowa. Cho¢ moze zosta¢ odczytany, jak wskazat EUIPO,
jedynie w sposéb dostowny jako stwierdzenie faktu, poddany odpowiedniej inter-
pretacji, staje sie nosnikiem idei, z ktérg Oatly chce by¢ utozsamiane. W zakresie
swojej tezy wyrok zastuguje wiec na aprobate. Za wiasciwy nalezy uzna¢ wniosek,
ze niejednoznacznosc sloganu oraz jego prowokacyjny charakter czynig go tatwym
do zapamietania i odréznienia, a w konsekwencji odpowiednim dla petnienia
funkcji znaku towarowego. Z uwagi na wykazanie, ze kontrowersyjny charakter
sloganu jest jedng z przestanek, ktére maja wptywac na jego zdolnos¢ rejestra-
cyjng, wyrok moze stanowi¢ wazny punkt odniesienia dla kierunku dalszego
orzecznictwa w sprawach rejestracji sloganéw jako znakéw towarowych.

Cho¢ teza wyroku jest stuszna, jej uzasadnienie ma lakoniczny charakter.
Sad wielokrotnie wskazywat, ze decydujaca przestanka dla stwierdzenia odréznia-
jacego charakteru sloganu jest zdolnos¢ uruchomienia wsréd odbiorcéw procesu

2 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 38.

3 Wyrok Sadu w sprawie T253/20, pkt 39.

4 Zob. J. Webber, Why Sweden Is Terrified of Oat Milk, https://www.livekindly.co/sweden-oat-milk/ (dostep:
27.09.2021 r.); J. Goldberg, Sweden’s ‘Milk War’ is getting udderly vicious, https://theoutline.com/post/8384/sweden-
milk-war-oatly (dostep: 27.09.2021 r.).
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myslowego, ktéry jest niezbedny do dokonania interpretacji i oceny kontrower-
syjnego hasta. Pojecie ,procesu myslowego” pozostaje jednak niezdefiniowane
w dotychczasowym orzecznictwie, co skutkuje brakiem jednolitej interpretacji.
W omawianym wyroku Sad wywiodt wniosek, ze slogan negujacy teze, ktéra
dla wiekszosci odbiorcéw jest oczywista, sktoni ich do zastanowienia nad niedo-
stownym znaczeniem hasta. Odmiennie niz w niniejszej sprawie, w orzeczeniu Citi-
corp v. EUIPO T320/03, Sad, podtrzymujac odmowe zarejestrowania sloganu LIVE
RICHLY jako znaku towarowego dla ustug sektora bankowego, odrzucit argumenty
skarzacej, wskazujace na dwuznacznos¢ sloganu oraz jego nieoczywisty charakter,
zauwazajac, ze przecietny odbiorca odczyta go wytgcznie w sposéb dostowny,
w kontekscie obietnicy dobrobytu materialnego'. Rozbieznos¢ miedzy orzecze-
niami wynika z braku precyzyjnego okreslenia, w jaki sposéb nalezy bada¢ mini-
malny poziom nieoczywistosci lub wieloznacznosci sloganu, ktéry miatby sktonic
przecietnego odbiorce do uruchomienia procesu myslowego. W celu ujednolicenia
praktyki decyzyjnej w zakresie mozliwosci rejestracji sloganéw jako znakéw towa-
rowych niezbedne jest wiec doprecyzowanie wypracowanych w orzecznictwie
pojec oraz przedstawienie sposobu badania percepcji wtasciwego kregu odbiorcéow
wobec niejednoznacznych haset reklamowych. Wyrok w sprawie Oatly AB v. EUIPO
T253/20 nie rozwiewa tych watpliwosci, potwierdzajac jedynie, ze ocena czyn-
nikow, ktére miatyby swiadczy¢ o odrdzniajagcym charakterze sloganu, takich jak
réznorodnosc znaczeniowa lub kontrowersyjnos¢ hasta, pozostaje w sferze dyspo-
zycyjnosci organow rejestracyjnych i sgdow.

5 Wyrok Sadu w sprawie T320/03.
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Wojciech Gierszewski"

Glosa do wyroku Sadu Najwyzszego
z 28.11.2019 r., lll CSK 282/17
(dotyczacego warunkéw ochrony
niezarejestrowanego oznaczenia opisowego)

Teza

Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. ochronie podlega¢ moze oznaczenie,
ktére, bedac pierwotnie opisowym, ceche te utracito, uzyskujac tzw. wtoérna zdol-
nos¢ odrézniajaca.

Zdolnos¢ odrdzniajagca oznaczenia jest zawsze warunkiem wystapienia
deliktu z art. 10 ust. 1 u.z.n.k. w zakresie wprowadzajgcego w btad oznaczenia
towarow czy ustug co do pochodzenia, ale nie zawsze wystepowad bedzie
potrzeba jej odrebnego zbadania.

Pierwszenstwo uzywania oznaczenia opisowego na rynku nie moze skut-
kowac tagodniejszymi kryteriami oceny jego zdolnosci odrézniajacej zaréwno pier-
wotnej, jak i wtornej.

Glosowany wyrok wydany zostat na kanwie nastepujacego stanu faktycz-
nego. Powdd od 2007 r. oznaczat swoje przedsiebiorstwo oraz swiadczone ustugi
oznaczeniem ,,Free Walking Tour”. Przedmiotem ustug byto oprowadzanie wycie-
czek po Krakowie, co odbywato sie w znanej formule free tour, polegajacej na
dobrowolnej odptatnosci cztonkdéw oprowadzanej grupy. W obrocie gospodar-
czym, w celach promocyjnych, marketingowych i identyfikacyjnych powdéd postu-
giwat sie okresleniem , Free Walking Tour”. Powéd korzystat ze spornego okreslenia

*  Dr Wojciech Gierszewski, LL.M., radca prawny, rzecznik patentowy, specjalizuje sie w prawie autorskim, prawie
wiasnosci przemystowej oraz nieuczciwej konkurencji. Autor publikacji naukowych i publicystycznych z zakresu
wiasnosci intelektualnej. Reprezentuje klientéw w sporach, jak réwniez prowadzi doradztwo strategiczne w
wymienionej dziedzinie.
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jako pierwszy podmiot w Polsce i byt z nim kojarzony na rynku geograficznym
obejmujacym miasto Krakéw.

Pozwana w roku 2012, po uzyskaniu negatywnego wyniku rekrutacji
u pozwanego zatozyta analogiczng dziatalnos¢ gospodarcza, ktérej przedmiotem
byto réwniez oprowadzanie wycieczek po Krakowie. Pozwana postugiwata sie
okresleniem , Free Walking Tour” w swoich materiatach marketingowych oraz
w internecie. Przy czym nie budzito watpliwosci, ze oznaczenia wykorzystywane
byty w odmiennych formach graficznych. Wycieczki prowadzone przez pozwana
rozpoczynaty sie w tym samym miejscu w Krakowie, a takze w zblizonym czasie.
Gdy w kwietniu 2014 r. powdd rozbudowat swoja oferte o kilka wycieczek tema-
tycznych, rowniez pozwana dostosowata odpowiednio zakres swoich ustug.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sady obu instancji (SO i SA
w Krakowie) uznaty, ze dziatania pozwanej wyczerpywaty dyspozycje m.in. art. 5
i 10 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji'. Ocenity,
ze oznaczenie powoda nabyto z czasem zdolnosci odrézniajgcej w stosunku do
oferowanych ustug. Sad Apelacyjny wskazat ponadto, ze dziatanie pozwanej pole-
gajace na zastosowaniu spornego sformutowania dla oznaczenia swojego przed-
siebiorstwa i ustug oferowanych na tym samym rynku nie tylko stwarzato ryzyko
wprowadzenia klientéw w bfad co do tozsamosci podmiotéw oferujgcych dane
ustugi (stron postepowania), ale wprost prowadzito do skutku konfuzji. Pozwany
w ramach skargi kasacyjnej zarzucit niewtasciwe zastosowanie wskazanych prze-
piséw i nieuzasadnione przyjecie, ze korzystanie z oznaczenia , Free Walking Tour”
mogto wprowadzi¢ klientow w btad, mimo ze z uwagi na powszechnos¢ stoso-
wania tego oznaczenia nie ma ono charakteru odrézniajgcego i wskazuje jedynie
na rodzaj $wiadczonych ustug.

Sad Najwyzszy zgodzit sie z zarzutem skarzacej, ze oznaczenie, ktére nie
ma zdolnosci odrézniajacej, nie jest w stanie wywotac ryzyka konfuzji w mysl
wskazanych przepiséw, gdyz brak jakiejkolwiek zdolnosci odrézniajacej uniemoz-
liwiatby zaistnienie po stronie kontrahentéw btedu co do tozsamosci przedsie-
biorstwa badz cech towardéw i ustug. Zdaniem Sadu Najwyzszego z wykfadni art.
51 10 u.z.n.k. wynika jednak wniosek, ze ustawodawca podstawowe znaczenie
przypisuje mozliwosci wprowadzenia klientéw w btad, czyli przestance wprost
wskazanej w przytoczonych przepisach. Uznat wiec, ze wywodzonemu z tej prze-
stanki kryterium zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia przedsiebiorstwa lub ustugi
nalezy zatem przydac znaczenie wyfagcznie funkcjonalne — jako kryterium wyste-
pujacemu tylko o tyle, o ile powyzsza zdolno$¢ stanowi warunek konieczny do
powstania ryzyka konfuzji.

Sad Najwyzszy podzielit ustalenia Sagdu Apelacyjnego, ze w okoliczno-
sciach sprawy oznaczenie , Free Walking Tour” uzyskato wtérng zdolnos¢ odréz-
niajacg, w stopniu wystarczajagcym do wywofania po stronie klientéw ryzyka
btedu, o ktérym mowa w art. 5i 10 u.z.n.k., a wrecz, jak stwierdzit Sad, wywo-
tujgcym taki btad.

T Dz.U.z 2020 r. poz. 1913 ze zm. (dalej: u.z.n.k.).
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Zdaniem Sadu Najwyzszego wskazane przepisy nie wytgczajg mozliwosci
ochrony oznaczen o charakterze opisowym. Decydujace znaczenie ma bowiem
okolicznos¢, czy w badanym przypadku oznaczenia te zostaty powigzane przez
klientele z okreslonym przedsiebiorstwem. Ochrona w opisanym przypadku udzie-
lana jest podmiotowi, ktéry jako pierwszy korzystat z oznaczenia identyfikujgcego
przedsiebiorstwo.

Przechodzac do samej oceny zdolnosci odrézniajacej oznaczenia, Sad
Najwyzszy wskazat, ze wykorzystanie wyrazen opisowych nie pozbawito powstatej
kompozycji stow ,Free Walking Tour” mozliwosci uzyskania wtérnej zdolnosci
odrdzniajacej, czego nie podwazajg przywotane kryteria aktualnosci, konkretnosci
czy bezposredniej opisowosci. Oznaczenie, pomimo tego ze wskazuje na rodzaj
swiadczonych ustug, to jednak nie sprowadza sie do prostego opisu prowadzone;j
dziatalnosci. Nazwa ta nie byta na rynku krakowskim uzywana powszechnie i nie
opisywata typowych, ogdlnie znanych ustug swiadczonych w warunkach tego
rynku. Dodatkowo z ustalert Sgdu Apelacyjnego wynika, ze okreslenie to zostato
wprowadzone na lokalny rynek ustug turystycznych przez powoda i funkcjonowato
w Swiadomosci spotecznej jako element oznaczenia prowadzonego przez niego
przedsiebiorstwa. Okolicznos¢, ze analizowane oznaczenie nie miato charakteru
wytacznie opisowego, znajduje wedtug sadu réwniez potwierdzenie w zachowaniu
obu stron sporu, ktore okreslenia tego uzywaty w celu identyfikacji swych przed-
siebiorstw i ustug, a nie jedynie poinformowania o rodzaju prowadzonej dziatal-
nosci. Swiadczy o tym m.in. fakt umieszczania oznaczenia takze na tabliczkach
trzymanych w czasie wycieczek przez przewodnikéw. Rola tych tabliczek nie moze
by¢ sprowadzona do informowania o przedmiocie ustugi, skoro klienci zebrani na
miejscu zbidrki niewatpliwie wiedzieli, w jakim celu przybyli i z jakiego typu ustugi
zamierzajg skorzysta¢; postugiwanie sie tabliczka z okreslonym oznaczeniem stuzyto
zatem réwniez ,,powigzaniu” turystow konkretnie z przewodnikiem pracujacym
w ramach danego przedsiebiorstwa.

Nadto wedtug Sadu Najwyzszego o istnieniu zdolnosci odrézniajacej, a nie
informacyjnym charakterze oznaczenia, swiadczy wyrazenie go w jezyku obcym.
Wprawdzie byto to uzasadnione prakseologicznie wobec kierowania oferty gtéwnie
do klientéw zagranicznych, lecz ten aspekt nie przeczy nabyciu przez oznaczenie
wtoérnej zdolnosci odrézniajacej, tym bardziej, ze oznaczenie tylko nawigzuje do
znaczenia uzytych wyrazéw. Zas przettumaczone na jezyk polski stowa ,,darmowa
wycieczka piesza” nie opisujg konkretnie i scisle przedmiotu i cech przedsiebior-
stwa powoda czy pozwanej, skoro strony sporu nie oferujg po prostu mozliwosci
odbycia wycieczki po miescie, lecz ustugi o charakterze przewodnickim, wyko-
nywane w specyficznej formule biznesowej. Ponadto ustugi te, wbrew nazwie,
w istocie nie sg darmowe, lecz oparte na zatozeniu o odptatnosci: formalnie dobro-
wolnej, lecz przewidywanej, a wrecz zaktadanej wobec oddziatywania na uczest-
nikéw wycieczek okreslonych czynnikéw psychologicznych i spotecznych.

Wreszcie zdaniem Sadu Najwyzszego w sytuacji niemal identycznosci
stosowanych oznaczen, identycznosci ustug oraz swiadczenia ich w zbieznym
miejscu i czasie, ryzyko wprowadzenia w bfad istotnie rosnie, nawet jesli wartos¢
odrézniajgca oznaczenia lub ustugi bytaby niewielka.
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Ocena rozstrzygniecia

Analizowany wyrok porusza kwestie zwigzane m.in. z warunkami ochrony
oznaczenia opisowego (niezarejestrowanego jako znak towarowy w Urzedzie
Patentowym RP) w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurengiji.
W niniejszej glosie przeanalizowany zostanie watek odnoszacy sie do warunkéw
uznania zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia w kontekscie art. 10 ust.1 u.z.n.k.
Tematyka ta znajduje stosunkowo nieliczne odniesienia w doktrynie i judykaturze,
a — jak wynika z omawianego wyroku — moze miec istotne znaczenie dla przedsie-
biorcy i przyjetej przez niego strategii wyboru i ochrony oznaczen. Jest jasne, ze
przedsiebiorca posiada swobode wyboru oznaczen, jakimi postuguje sie w swojej
dziatalnosci. Mogg to by¢ zatem réwniez oznaczenia opisowe. Co wiecej, takie
oznaczenia sg zazwyczaj o wiele bardziej atrakcyjne niz oznaczenia fantazyjne.
Przekazujg bowiem jednoczesnie informacje o towarze czy ustudze lub jego wiasci-
wosciach, co skraca droge komunikacji handlowej z potencjalnym klientem. Z tego
tez jednak wzgledu ich monopolizacja moze utrudni¢ innym przedsiebiorcom infor-
mowanie o cechach towaréw i ustug. Zatem na gruncie prawa znakéw towaro-
wych oznaczenia te pierwotnie wytgczone sg z mozliwosci uzyskania rejestracji,
prymatem jest bowiem zapewnienie swobody komunikacyjnej dla konkurentéw
rynkowych. Oznaczenia te moga byc¢ jednak uzywane, a po spetnieniu warunkéw
nabycia zdolnosci odrézniajacej moga uzyskac zaréwno ochrone na gruncie prawa
znakoéw towarowych, jak i na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Podjeta w orzeczeniu tematyka wymaga jej wyjasnienia i uporzadkowania.
Po pierwsze, jak trafnie wskazuje Sad, zdolnos¢ odrézniajaca oznaczenia jest
przestanka badang w procesie stosowania przepisu art. 10 ust.1 u.z.n.k. Czynem
objetym tym przepisem jest wprowadzajace w bfad oznaczanie towardw czy ustug
m.in. w zakresie komercyjnego ich pochodzenia. Mozna wskaza¢, ze uznanie
istnienia zdolnosci odrézniajgcej oznaczenia jest warunkiem wstepnym badania
(mozliwosci) wprowadzenia w btgd?. Zdolnos¢ odrézniajacg oznaczenia nalezy rozu-
miec (podobnie jak na gruncie ustawy Prawo wiasnosci przemystowej?) jako mozli-
wosc petnienia funkgcji identyfikacyjnej — zdolnosci do bycia nosnikiem informacji
0 pochodzeniu towaru czy ustugi od przedsiebiorcy. Podkresli¢ tez nalezy, ze nie
istnieje jeden poziom zdolnosci odrozniajacej, stad réwniez na gruncie wskazanego
przepisu wyrézni¢ mozna oznaczenia, ktére beda charakteryzowaty sie zdolnoscig
niskg, wysokg czy tez bedg jej pozbawione. Stusznie akcentuje to Sad, wskazujac,
ze dla zastosowania wskazanego przepisu wymagany jest ,pewien poziom” takiej
zdolnosci. Stwierdzenie jej istnienia w kazdym jednak przypadku warunkowad
bedzie wystapienie mozliwosci konfuzji. Jezeli bowiem oznaczenie nie odréznia
towarow czy ustug, a postrzegane jest jako nosnik informacji np. o cechach czy
rodzaju swiadczonych ustug, trudno przekonywac, ze moze wprowadzac w bifad.
W tym kontekscie dalszy wywdd Sadu, ktéry zdolnosci odrdzniajacej wywodzonej

2 Por. t. Zelechowski, Ochrona oznaczer odrézniajacych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia
konstrukcyjne, Warszawa 2019, s. 200.
3 Ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.).
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z przestanki wprowadzenia w bfad nadaje znaczenie ,,wytacznie funkcjonalne”
o tyle, o ile stanowi ona warunek konieczny dla powstania ryzyka konfuzji, jawi
sie prima facie jako niejasny, a wrecz sprzeczny z wczesniej poczynionymi ustale-
niami. Jak wskazano, istnienie zdolnosci odrézniajacej oznaczenia stanowi zawsze
warunek wystapienia omawianego deliktu. Wyrazony poglad mozna by zatem
uznac za wiasciwy tylko w takim znaczeniu, w jakim ,funkcjonalng” role prze-
stanki odnositby tylko do koniecznosci jej zbadania, lecz nie wystapienia. Koniecz-
nosc¢ ta zachodzi bowiem z reguty tylko wtedy, gdy powstanie watpliwos¢ co do
tego, czy oznaczenie wskazuje na pochodzenie, np. z uwagi na opisowy charakter.
Brak watpliwosci w tym zakresie (zazwyczaj zarzutu pozwanego) skutkowat bedzie
zatem uznaniem jej istnienia, a wiec brakiem potrzeby jej odrebnego badania.
Zdolnos¢ odrdzniajgca oznaczenia jest wiec zawsze warunkiem wystapienia wpro-
wadzajgcego w btad oznaczenia towarédw czy ustug, ale nie zawsze wystepowac
bedzie potrzeba jej odrebnego zbadania.

Nastepnie nalezy wskaza¢, co nie budzi watpliwosci w doktrynie i orzecz-
nictwie, ze réwniez na gruncie omawianego przepisu zdolnos¢ odrézniajgca ozna-
czenia moze mie¢ charakter pierwotny lub wtérny*. Brak zdolnosci pierwotnej
oznaczenia zwigzany bedzie ze stwierdzeniem istnienia przeszkéd z reguty analo-
gicznych do przeszkéd bezwzglednych w rejestracji znaku towarowego. Jedna
z nich jest wystepujaca na kanwie niniejszej sprawy przeszkoda opisowosci ozna-
czenia, istniejgca woweczas, gdy oznaczenie wskazuje na cechy czy wtasciwosci
towardéw czy ustug. Oznaczenie pierwotne opisowe moze naby¢ wtérng zdol-
nos¢ odrézniajacy, jednak pod warunkiem wykazania, ze w umystach odbiorcow
towarow czy ustug nastgpita zmiana jego postrzegania jako zrédta pochodzenia
towarow/ustug. Na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie jest zatem mozliwa ochrona
oznaczen opisowych, lecz tylko takich, ktére bedac pierwotnie opisowymi, przy-
miot ten utracity, uzyskujac tzw. wtérng zdolnos¢ odrézniajaca. Powyzsze wymaga
zaakcentowania, bowiem SN wskazuje, jak mozna rozumie¢ w pewnym uprosz-
czeniu, ze sposrod oznaczen chronionych na gruncie art. 10 ust. 1 u.z.n.k. nie sg
wykluczone te o charakterze opisowym.

Stwierdzenie posiadania przez oznaczenie wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej procesowo wymaga od sadu wykonania dwéch krokéw. Po pierwsze stwier-
dzenia, ze oznaczenie byto pierwotnie opisowe. W tym celu sad winien kierowac
sie wypracowanymi w orzecznictwie i doktrynie kryteriami oceny opisowosci ozna-
czenia. Chodzi tu zaréwno o reguty opisowosci: aktualnej, konkretnej i bezposredniej,
jak i kryteribw szczegdtowych dotyczacych poszczegélnych rodzajéow oznaczen czy
ich wariantow tresciowych. Ocena nastgpi¢ musi w stosunku do oznaczenia jako
catosci oraz w relacji do towardw czy ustug, jakimi oznaczenie jest faktycznie opatry-
wane. Opisowos¢ oznaczenia nie jest bowiem cechg stafg oznaczenia, a zalezy m.in.
od danej kategorii towaréw czy ustug®. Nalezy tez pamietac, ze ocena winna by¢

4 ). Kepinski, I. Nestoruk [w:] System Prawa Prywatnego, t. 15, Prawo konkurengji, red. M. Kepinski, Warszawa 2014, s.
222-223; t. Zelechowski, Ochrona..., s. 201; wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 10.07.2003 r., | ACa 630/03,
Biuletyn SA w Katowicach 2003/4, poz. 18.

5 W realiach odformalizowanej ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to okolicznosci
uzywania oznaczenia Wyznaczaja granice jego specjalizacji.
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dokonana z perspektywy relatywnego kregu odbiorcéw, do ktérego adresowany
jest towar czy ustuga. Dokonana ocena powinna by¢ analogiczna do tej, jaka podej-
muje Urzad Patentowy w postepowaniu zgtoszeniowym dotyczagcym udzielenia
prawa ochronnego na znak towarowy. Przemawiajg za tym wzgledy spéjnosci syste-
mowej — postulat jednakowego rozumienia pojec na gruncie réznych aktow praw-
nych z danej dziedziny, jak i zwigzana z tym Sscisle kwestia ratio legis wytaczenia
z rejestracji oznaczen opisowych, tj. potrzeba pozostawienia pewnych oznaczen
jako wolnych dla uzywania przez innych przedsiebiorcéw. Skoro bowiem ozna-
czenie uznane za opisowe nie moze zosta¢ zmonopolizowane za pomocg prawa
ochronnego na znak towarowy, to to samo oznaczenie nie moze by¢ chronione
na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a interes innych przed-
siebiorcéw w swobodnym jego uzywaniu jest jeszcze bardziej wyrazny. Dopiero
wiec po stwierdzeniu istnienia opisowosci oznaczenia, przejs¢ mozna do drugiego
kroku badania, a wiec oceny, czy stwierdzona opisowos¢ oznaczenia zostata prze-
zwyciezona, czyli wykazana zostata zdolnos¢ wtérna. Te oceniac nalezy réwniez
przy uzyciu kryteriéw analogicznych jak w postepowaniu dotyczacym uzyskania
prawa ochronnego na znak towarowy, tj. uzywanie w charakterze znaku, dtugo-
trwatosc i intensywnos¢ uzywania®, przy uwzglednieniu naturalnych réznic miedzy
znakiem towarowym a oznaczeniem niezarejestrowanym’. Nalezy tez uwzgledni¢,
ze przy ocenie wtérnej zdolnosci odrozniajgcej oznaczenia opisowego zmienia sie
perspektywa badania. Pod uwage nie bierze sie juz interesu innych przedsiebiorcéw
w pozostawieniu oznaczen wolnymi, lecz tylko wytworzong zdolnos¢ do petnienia
funkcji oznaczenia wskazujagcego na pochodzenie®.

Tymczasem w glosowanym orzeczeniu SN zdaje sie nie rozrézniac¢ powyz-
szych kwestii, mylac perspektywe i kryteria ocenne. Sad Najwyzszy akceptuje
ustalenia Sadu Apelacyjnego, zgodnie z ktérymi w okolicznosciach sprawy doszto
do uzyskania wtérnej zdolnosci odrézniajacej przez analizowane oznaczenie.
Nastepnie jednak przeprowadza wywéd, w ktérym na uzasadnienie posiadania
zdolnosci odrézniajacej przez oznaczenie powotuje argumenty podwazajace jego
(pierwotng) opisowos¢. Sad nie odnosi sie tez praktycznie do kryteriow oceny
zdolnosci wtérnej poza stwierdzeniem, ze zostata ona wykazana. Zatem przy
badaniu objetym krokiem drugim uzywa kryteriéw objetych krokiem pierwszym,
przekonujac, ze nie zostaty one wypetnione, tj. oznaczenie nie jest opisowe.
Stanowisko to jest wewnetrznie sprzeczne. Badajgc wtérng zdolnos¢ odréznia-
jacq oznaczenia opisowego, nalezy zatozy¢ istnienie opisowosci oznaczenia (brak
pierwotnej zdolnosci odrdzniajacej). Uwzglednienie zas przedstawionych argu-
mentéw SN prowadzitoby do zanegowania opisowosci 0znaczenia, co tym samym
prowadzitoby do braku koniecznosci wykazywania zdolnosci wtérnej. Poszcze-
golne argumenty SN wymagajg omdwienia, wydaje sie bowiem, ze stanowiq one
wyraz mylnego zrozumienia omawianej tematyki.

6 Wyrok NSA z 17.03.2020 r,, Il GSK 1526/19, CBOSA,

7 W szczegolnosci momentu, na jaki wykazana ma by¢ wtdérna zdolno$¢ odrozniajaca.

8 Por. wyrok WSA w Warszawie z 27.01.2017 r., VI SA/Wa 1070/16, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z 27.05.2014 r.,
VI SA/Wa 2939/13, CBOSA.
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Zdaniem Sadu Najwyzszego wykorzystanie w oznaczeniu ,Free Walking
Tour” wyrazen opisowych nie pozbawito powstatej kompozycji stéw mozliwosci
uzyskania wtérnej zdolnosci odrézniajacej, czego nie zmieniajg przywotane przez
skarzacego reguty opisowosci: aktualnej, konkretnej i bezposredniej. Jak wska-
zano, stwierdzenie braku pierwotnej zdolnosci odrézniajacej, np. z powodu
opisowosci oznaczenia, jest warunkiem rozpatrywania zdolnosci wtérnej. W celu
ustalenia, czy oznaczenie spetnia cechy opisowosci sad winien zbadad je m.in.
pod katem wskazanych regut. Jezeli te nie zostana spefnione, wéwczas ozna-
czenie posiadac bedzie pierwotng zdolnos¢ odrézniajaca, zatem nie powstanie
koniecznos¢ badania zdolnosci wtérnej. Trudno zrozumieé, w jaki sposéb przy-
woftane reguty miatyby wptynac¢ na samag mozliwos¢ uzyskania przez oznaczenie
wtérnej zdolnosci odrdzniajacej, tym bardziej ze to nie one w oderwaniu, ale
uzyskany w oparciu o nie wynik prowadzacy do ustalenia opisowosci oznaczenia
jest warunkiem mozliwosci nastepczego badania zdolnosci wtérne;j.

Dalej Sad Najwyzszy powotuje argumenty, ktére majg przekona¢ o braku
opisowosci oznaczenia, przy czym argumenty te dotyczg opisowosci pierwotnej,
co pogtebia tylko wrazenie niezrozumienia omawianego zagadnienia. Sad
twierdzi np., ze oznaczenie, cho¢ wskazuje na rodzaj swiadczonych ustug, to
jednak nie jest prostym opisem dziatalnosci. Dalej stara sie przekona¢, ze uzycie
oznaczenia w formie obcojezycznej powoduje, iz wykracza ono poza funkcje
czysto informacyjne, a uzyte oznaczenie nie opisuje konkretnie i Scisle przed-
miotu dziatalnosci, skoro jest to dziatalnos¢ dotyczaca ustug przewodnika, a nie
mozliwosci odbycia wycieczki organizowanej w specyficznej formule biznesowe;.
Argumentacja ta (pomijajac kwestie jej zasadnosci) mogtaby zmierza¢ do wyka-
zania aluzyjnosci oznaczenia, co — jak juz wskazano — nie moze mie¢ miejsca na
etapie badania zdolnosci wtérnej.

Nastepnie Sad Najwyzszy wskazuje, ze nazwa , Free Walking Tour” nie
byta na rynku krakowskim uzywana powszechnie i nie opisywata typowych,
ogolnie znanych ustug swiadczonych w warunkach tego rynku, a takze ze okre-
slenie to zostato wprowadzone na rynek lokalny przez powoda. Sad odwotuje sie
tym samym do kryterium aktualnej sytuacji rynkowej jako perspektywy badania
opisowosci oznaczenia (znowu pierwotnej). Kryterium to, wywodzone z wyroku
Baby-dry®, zostato wyraznie zanegowane w pdzniejszym orzecznictwie'?, nie
uwzglednia bowiem czynnika przysztosciowego. Oznaczeniem opisowym jest
to, ktére ,moze” stuzy¢ do wskazywania cech towaréw i ustug. Okolicznos¢, czy
aktualnie jest ono wykorzystywane przez jakiegos przedsiebiorce pozostaje bez
znaczenia, o ile mozna rozsadnie zatozy¢, ze bedzie tak uzywane w przysztosci.
Nie jest to zatem kryterium, ktére nalezy bada¢ nawet na etapie oceny (pier-
wotnej) opisowosci. Dodatkowo sad odwotuje sie do kryterium pierwszenstwa
W uzyciu omawianego oznaczenia. Wskazac¢ nalezy, ze pierwszenstwo uzywania
jako warunek udzielenia ochrony oznaczenia na gruncie ustawy o zwalczaniu

9 Wyrok TSUE z 20.09.2001 r. w sprawie C-383/99 Procter & Gamble v. OHIM (Baby-dry), ECLI:EU:C:2001:461, pkt 37.
10 Por. przedstawiong ewolucje orzecznictwa TSUE prowadzacg do odejscia od wyroku Baby-dry — Opinia rzecznika
generalnego Dadmasa Ruiza-Jaraba Colomera z 15.10.2009 r. w sprawie C-408/08 P, pkt 85-100.
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nieuczciwej konkurencji nie moze wptywacé na ocene zdolnosci odrdzniajacej
oznaczenia. Zatem sam fakt pierwszenstwa w rozpoczeciu uzywania oznaczenia
opisowego nie moze prowadzi¢ do tagodniejszych kryteriow oceny opisowosci
ani tez wtérnej zdolnosci odrézniajacej badanego oznaczenia. W przeciwnym
wypadku mogtoby dojs¢ do wypaczenia istoty ochrony oznaczen zarejestrowa-
nych, jak i niezarejestrowanych. Okolicznos¢ ta wymaga zaznaczenia, mozna
bowiem odnies¢ wrazenie, ze fakt pierwszenstwa w uzywaniu oznaczenia Sad
postrzega jako znaczgcy argument w uznaniu jego zdolnosci odrézniajacej.

Nie jest jasny dalszy wywéd Sadu wskazujacy na brak ,, wytgcznie opiso-
wego charakteru” badanego oznaczenia, ktéry uzasadnia¢ ma jego zdaniem
zachowanie stron procesu — uzywanie oznaczen w celu identyfikacji swoich ustug,
a nie dla poinformowania o ich rodzaju. Po pierwsze, kryterium ,,wytgcznosci” jest
kolejnym kryterium, ktére bada sie na etapie oceny opisowosci oznaczenia, a nie
warunkéw spetfnienia wtérnej zdolnosci odrézniajacej. Jest to kryterium odno-
szgce sie do elementéw tresciowych, a nie znaczeniowych oznaczenia'. Wytacznie
opisowe bedzie takie oznaczenie, ktére nie zawiera zadnych innych elementéw,
ktére opisowos¢ by niwelowaty, np. elementéw graficznych czy dodatkowych
nieopisowych tresci. Wytacznos¢ opisowosci nie dotyczy tez sposobu uzywania
znaku. Po drugie zas, warunkiem wstepnym oceny wtérnej zdolnosci odréznia-
jacej oznaczenia opisowego jest stwierdzenie, ze jest ono uzywane w funkgji
oznaczenia pochodzenia, a wiec jako znak, a nie jako opis ustug'2. Przy ocenie
tej zdolnosci nie bierze sie pod uwage co do zasady intencji przedsiebiorcy, ale
sposdb odbioru oznaczenia przez relatywny krag odbiorcow. Samo wiec zacho-
wanie przedsiebiorcy przejawiajace sie w uzywaniu oznaczenia jako zrédta pocho-
dzenia nie moze by¢ szczegdlnym argumentem wskazujagcym na istnienie wtérnej
zdolnosci odrézniajacej. W braku takiego uzywania nie powstataby w ogéle
potrzeba badania innych kryteriow tej zdolnosci'3.

Konkludujgc powyzsze uwagi, wskazac nalezy, ze glosowane orzeczenie
charakteryzuje sprzecznos¢ pomiedzy trafnie przywotanymi tezami generalnymi
a dalece nietrafiong ich konkretyzacjg, ktéra sugeruje mylne rozumienie istoty
omawianej tematyki. Sad stusznie zaktada, ze istnienie zdolnosci odrézniajacej
oznaczenia jest warunkiem koniecznym dla mozliwosci wystagpienia deliktu z art.
10 ust. 1 u.z.n.k. oraz ze zdolnos¢ ta moze by¢ nabyta wtérnie przez oznaczenie
opisowe. Jednak uzasadniajac posiadanie przez oznaczenie wtérnej zdolnosci
odrozniajacej, odwotuje sie do btednych kryteriow wtasciwych dla oceny zdol-
nosci pierwotnej, przekonujac w istocie o braku (pierwotnej) opisowosci ozna-
czenia. W okolicznosciach sprawy sad winien byt uzna¢, ze oznaczenie ,Free
Walking Tour” pierwotnie spetniafo kryteria opisowosci, a nastepnie poprzesta¢ na

11" Opinia adwokata generalnego Jacobsa z 10.04.2003 r. do sprawy C-191/01 P, pkt 39-40; M. Kulikowska, ,, Podwdjnie
mietowa” guma do zucia - dystynktywny charakter znaku towarowego, ,,Glosa” 2004/5, s. 44.

12 Wyrok TSWE z 07.06.2005 w sprawie C353/03 Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd. (HAVE
A BREAK) ECLI:EU:C:2005:432, pkt 26 i 29, wyrok TSWE z 22.06.2006 w sprawie C-24/05 August Storck KG
przeciwko EUIPO (Three-dimensional shape of a light-brown sweet) ECLI:EU:C:2006:421, pkt 61, Wyrok NSA
216.03.2011 r,, Il GSK 369/10, CBOSA, wyrok NSA z 11.06.2014 r., Il GSK 592/13, CBOSA.

13 J. Sienczyto-Chlabicz [w:] Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, red. J. Sienczyto-Chlabicz, Warszawa 2020, s. 796.
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akceptacji ustalen Sadu Apelacyjnego w zakresie wykazania przez powoda zdol-
nosci wtérnej, ewentualnie czynigc uwagi do kryteriéw oceny, ale tych wtasciwych
dla zdolnosci wtérnej. Przeprowadzony za$ niejasny wywdd w zakresie zdolnosci
odrozniajacej oznaczenia i przyjete kryteria oceny doprowadzity rozumowanie
Sadu do wewnetrznej sprzecznosci, dlatego tez orzeczenie w tym zakresie ocenic
nalezy krytycznie.
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Obliczanie biegu terminu przedawnienia
roszczen z tytutu naruszenia prawa
ochronnego na znak towarowy
o charakterze trwatym
(na tle uchwaty sktadu siedmiu sedziéw
SN z 18.05.2021 r., lll CZP 30/20)'

W dniu 18 maja 2021 r. Sad Najwyzszy w sktadzie siedmiu sedzidw,
w sprawie o sygn. akt Il CZP 30/20?, podjat uchwate, w ktérej rozstrzygnat kontro-
wersyjng — zaréowno w doktrynie, jak i w orzecznictwie — kwestie sposobu obli-
czania przedawnienia roszczen niepienieznych zwigzanych z naruszeniem prawa
wytacznego na znak towarowy. Zgodnie z tezg uchwaty ,jezeli naruszenie prawa
ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili
zgtoszenia roszczenia niepienieznego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia,
piecioletni termin przedawnienia okreslony w art. 289 ust. 1 w zwigzku z art. 298
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (jedn. tekst:
Dz.U. z 2021 r. poz. 324) biegnie od kazdego dnia, w ktérym naruszenie nastgpito”.

W sytuacji naruszenia powtarzalnego, gdy dtugotrwatos¢ naruszenia wynika
z wielu odrebnych dziatan majgcych charakter cykliczny, kazdy czyn spetniajacy
przestanki naruszenia nalezy w kontekscie przedawnienia traktowad jako oddzielne

*

Dr Krzysztof Czub, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego;
polski i europejski rzecznik patentowy, Wiceprezes Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych; adwokat; autor kilkudzie-
sieciu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa wtasnosci intelektualnej.

T Niniejszy komentarz stanowi kontynuacje opracowania pt. Kilka uwag w sprawie obliczania terminu przedawnienia
roszczen z tytutu ciggtego naruszenia praw wiasnosci przemystowej (w oczekiwaniu na uchwate Sadu Najwyzszego
rozstrzygajaca zagadnienie prawne w zwigzku z postanowieniem SN z 12.12.2019 r., Il CZP 47/19 i na tle
postanowienia SA w Warszawie z 12.04.2019 r,, VIl AGa 713/18), ,Rzecznik Patentowy. Problemy ochrony wtasnosci
intelektualnej” nr 95-98, 1-4/2020, s. 75 i n.

2 Por. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%2030-20.pdf [dostep: 10.10.2021 r.].
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zdarzenie prawne®. Uwzgledniajac to zafozenie, bieg terminu przedawnienia okresla
sie osobno w stosunku do kazdego (,,poszczegdlnego”) aktu naruszenia, co wynika
wprost z art. 289 ust. 1 zd. 2 in fine p.w.p. Nalezy wiec odrebnie dla kazdego
z takich czynow ustalac dzien, w ktérym nastgpifo dane naruszenie (przedawnienie
bezwzgledne).

W przypadku naruszenia o charakterze ciggtym, polegajacego na zaistnieniu
stanu naruszenia w okreslonej chwili (w tym sensie ma ono charakter jednokrotny)
i jego nastepczym statym trwaniu w czasie (bez mozliwosci funkcjonalnego wydzie-
lenia bezprawnych dziatan jako samoistnych aktéw), mamy do czynienia z tworzacym
pewna zamknietg catos¢ wkroczeniem w cudzg ,wytaczng” sfere prawna, trwajacym
nieprzerwanie difuzszy czas*. Nalezy podkresli¢, ze w omawianej sytuacji stan naru-
szenia wynika z jednorodnego i zachodzacego nieprzerwanie w czasie dziatania, ktére
wywotuje trwaty skutek naruszenia.

W kontekscie zagadnienia obliczania przedawnienia, wydaje sie mozliwe
potaczenie pojeciowe naruszen ciaglych i okresowych w zbiorczg kategorie ,,naru-
szen trwatych”. Niezaleznie od przyjetej terminologii, ktéra z uwagi na ré6znorodny
charakter potencjalnych naruszen wydaje sie uzasadniona, w gruncie rzeczy zaréwno
w przypadku czynéw okreslanych jako ciagte, jak i tych opisywanych jako okresowe,
chodzi o zjawisko naruszenia rozciggnietego w czasie, ktére moze stanowic serie
odrebnych powtarzalnych czynow badz mie¢ charakter dziatania statego. Nawet jesli
przyjmiemy, ze okresowos¢ czynu polega na wielu osobnych dziataniach powtarzal-
nych, to otwarta pozostaje kwestia obliczania biegu terminu przedawnienia roszczen
w sytuacji, gdy te pojedyncze dziatania trwajg diuzej albo dzieli je wiekszy odstep
czasu. Rowniez w odniesieniu do czyndéw ciggtych w $cistym rozumieniu powstaje
watpliwos¢, czy tak scharakteryzowany przypadek — w kontekscie obliczania prze-
dawnienia — nalezy traktowac jako jeden czyn (zesp6t jednolitych aktow sprawczych
powigzanych funkcjonalnie, lecz niemozliwych do konstrukcyjnego wyodrebnienia),
czy tez jako sekwencje wielu odrebnych czynéw. Odpowiedz na te pytania ma decy-
dujace znaczenie dla skutecznosci dochodzenia roszczen. Przy prébie rozwigzania
omawianego zagadnienia nalezy wzig¢ pod uwage i nalezycie wywazy¢ interesy
uprawnionego oraz osoby odpowiedzialnej za naruszenie prawa wytgcznego, jesli
chodzi o moment rozpoczecia biegu terminu przedawnienia. Interesy te sg z reguty
przeciwne, tak jak diametralnie inne jest znaczenie i konsekwencje stosowania insty-
tucji przedawniania dla kazdej ze stron stosunku prawnego.

Zgodnie z zapatrywaniem Sadu Najwyzszego zawartym w komentowanej
uchwale ,trwajacy dtuzszy czas stan naruszenia nalezy traktowac jako sekwencje
oddzielnych naruszen powtarzajgcych sie w kazdym kolejnym dniu, niezaleznie od tego,
na czym naruszenie polega”. W ocenie Sadu jedynie przy zastosowaniu tej koncepgiji
mozna osiggna¢ stan zréwnowazenia intereséw uprawnionego oraz naruszyciela,

3 Por. J. Szwaja (w:) Ksiega pamigtkowa z okazji 85-lecia ochrony wiasnosci przemysfowej w Polsce, red. E. Wikto,
Warszawa 2003, s. 1175; E. Nowinska (w:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo wtasnosci przemystoweyj, red.
E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2015, s. 760.

4 Por. wyrok SN z 27.06.2014 r., | CSK 540/13, LEX nr 1416515. Por. tez. J. Szwaja (w:) Ksiega pamigtkowa z okazji
85-lecia ochrony witasnosci przemysfowey..., s. 222.
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niejednokrotnie dziatajgcego w dobrej wierze. Omawiana konstrukcja zapewnia efek-
tywng ochrone podmiotu uprawnionego w przypadku naruszenia przystugujacego mu
prawa wylacznego, takze w kontekscie przeciwdziatania sytuacji, w ktérej dochodzi do
zalegalizowania dalszych naruszen w przysztosci, przy jednoczesnej ochronie naruszy-
ciela przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty. Obliczanie biegu piecioletniego terminu
a tempore facti okreslonego w art. 289 p.w.p. powinno, zdaniem Sadu, uwzgledniac
jako moment poczatkowy dzien, w ktérym nastgpifo konkretne powtarzalne naru-
szenie, oraz okres pieciu lat wstecz od zgtoszenia danego roszczenia. Przy interpre-
tacji rozpatrywanej kwestii podstawowe znaczenie ma rozumienie stowa ,,nastgpic”,
uzytego w kontekscie zaistnienia naruszenia prawa wyfacznego. Jak wskazat SN,
zgodnie ze znaczeniem leksykalnym stowo to nalezy ttumaczy¢ m.in. jako ,,pojawic sie,
wydarzyc sie po czyms innym"” oraz ,,doj$¢ do skutku, zdarzy¢ sie”>. Takie ujecie odno-
$nego terminu prowadzi do wniosku, ze skoro naruszenie doszto do skutku, dotyczy
ono kazdej (bez wzgledu na jej typ) czynnosci, ktéra w dniu jej dokonania wkracza
w sfere praw wytgcznych uprawnionego. W konkluzji Sad stwierdzit, ze ,w sytuaciji
trwatego naruszenia te czynnosci powtarzajg sie w kolejnych dniach, umozliwiajac ich
zidentyfikowanie, a tym samym umozliwiajac ustalenie piecioletniego okresu, poza
ktérym dochodzenie roszczenia o ich zaniechanie nie jest juz mozliwe"”. W istocie dla
celéw obliczania przedawnienia mozna stosowac ujecie teoretyczne, zgodnie z ktérym
dochodzi nie tyle do jednorazowego (w momencie zainicjowania czynu) wkroczenia
w sfere prawa wytacznego, lecz do wkraczania postepujacego w kazdym dniu trwaja-
cego okresu naruszenia. Mozliwos¢ indywidualizowania powtarzalnych naruszen przy-
pomina w pewnych aspektach konstrukcje przedawnienia roszczen z tytutu odsetek
za opOznienie, na co uwage zwrdcit takze Sad Najwyzszy w przedmiotowej uchwale,
stwierdzajac, ze taki wniosek moze by¢ uzasadniony regulacjg normatywna — art. 298
p.w.p. wyraznie przewiduje okresowos¢ rozliczania naruszen, a art. 289 p.w.p. relaty-
wizuje naruszenia do oddzielnych aktéw sprawczych.

Punkt widzenia przyjety ostatnio przez SN byt juz wczesniej sygnalizowany
w literaturze przedmiotu, a takze w niektérych wypowiedziach orzecznictwa. Nie
wpisywat sie jednak w nurty dominujace. Z kolei dwa stanowiska prezentowane
dotychczas najczesciej nie sg pozbawione wad i rodzg wiele watpliwosci natury celo-
wosciowej. Pierwsze z nich, przez powigzanie inicjacji biegu terminu przedawnienia
z ustaniem naruszenia, w istocie przesuwa w czasie wymagalnos¢ roszczenia, preferujac
wyraznie interes uprawnionego. Drugi poglad, zaktadajacy, ze termin przedawnienia
zaczyna biec od dnia zaistnienia czynu — bez wzgledu na dfugos¢ jego trwania, liczbe
powtarzajacych sie bezprawnych dziatarh oraz moment zakonczenia — nie sprawdza sie
przy naruszeniach dtugotrwatych, prowadzac czesto do pozbawienia uprawnionego
mozliwosci skutecznej ochrony przystugujagcego mu prawa wytgcznego. Koncepcja
posrednia, wyrazona w omawianej uchwale Sadu Najwyzszego, uwzglednia w najszer-
szym zakresie i godzi przeciwstawne interesy uprawnionego oraz naruszyciela (osoby
odpowiedzialnej za naruszenie) prawa ochronnego na znak towarowy. Pozostaje takze
w zgodzie z literg art. 289 ust. 1 p.w.p., realizujgc w petni jego funkcje i cel.

5 Por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/nast%C4%85pi%C4%87 .html [dostep: 10.10.2021 r.].
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Sygn. akt lll CZP 30/20

UCHWALA
sktadu siedmiu sedziow Sadu Najwyzszego

Dnia 18 maja 2021 r.
Sad Najwyzszy w sktadzie:

Prezes SN Dariusz Zawistowski (przewodniczacy)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Dariusz Donczyk

SSN Marian Kocon

SSN Agnieszka Piotrowska

SSN Marta Romanska

SSN Krzysztof Strzelczyk

Protokolant Anna Jedrzejczak

w sprawie z powoédztwa A. AG z siedzibg w I.

przeciwko K.S.

o ochrone prawa do unijnego znaku towarowego,

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w lIzbie Cywilnej

w dniu 18 maja 2021 .,

zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sad Najwyzszy
postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. akt Ill CZP 47/19,

.Czy roszczenia niepieniezne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania
prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniajg sie
bezwzglednie z uptywem piecioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierw-
szego dnia wkroczenia w prawa wytaczne uprawnionego do znaku towarowego,
mimo ze dziaftania naruszyciela nie miaty charakteru jednorazowego, ale charakter
ciagly (powtarzalny) i trwajg w chwili zgtoszenia roszczen?”
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Uchwata sktadu siedmiu sedziéw Sadu Najwyzszego

podjat uchwate:

Jezeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma
charakter powtarzalny i trwa w chwili zgtoszenia roszczenia niepienieznego,
w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, piecioletni termin przedawnienia
okredlony w art. 289 ust. 1 w zwiazku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r. poz.
324) biegnie od kazdego dnia, w ktéorym naruszenie nastapito.

UZASADNENIE

Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r. Sad Najwyzszy przedstawit
powiekszonemu sktadowi Sadu Najwyzszego nastepujace zagadnienie prawne:

.Czy roszczenia niepieniezne, w tym roszczenie o zakazanie naruszania
prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniaja sie
bezwzglednie z uptywem piecioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierw-
szego dnia wkroczenia w prawa wytgczne uprawnionego do znaku towarowego,
mimo ze dziafania naruszyciela nie miaty charakteru jednorazowego, ale charakter
ciggty (powtarzalny) i trwajg w chwili zgtoszenia roszczen?”

Zagadnienie to uprzednio przedstawit Sgdowi Najwyzszemu Sad Apelacyjny
w (...), rozpoznajacy apelacje od wyroku Sadu Okregowego w W. z dnia 4 lipca
2017 r., wydanego w nastepujacym stanie faktycznym:

Pozwany K.S. prowadzi od dnia 17 stycznia 1995 r. na wtasny rachunek
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg K.S. ,,P.” w W., oferujac i wprowadzajac do
obrotu na terytorium centralnej Polski kratki wlotu powietrza (tzw. grille) do
samochodéw osobowych m.in. marki A. Produkty te opatrzone sg znakiem
graficznym identycznym z unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym na
rzecz A. AG z siedzibg w I. (Niemcy). Pozwany korzysta takze z elektronicznego
katalogu produktéw przeznaczonego dla przedsiebiorstw wspotpracujacych z P.
PPH w Polsce, ktory jest dostepny na ptytach DVD. Pozwany prowadzi te dziatal-
nos¢ na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 31 grudnia 2001 r. z A.S.,
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Przedsiebiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe ,,P.” z siedzibg w W. (dostawca). PPH P. importuje obecnie czesci samo-
chodowe od ponad 350 producentéw z catego Swiata. Pozwany jest cztonkiem
Autoryzowanej Sieci Handlowej P., ktéra obecna jest na rynku czesci samochodo-
wych od 1986 r., skupiajac obecnie kilkunastu przedstawicieli handlowych i zaopa-
trujgc w czesci samochodowe kilka tysiecy hurtowni, sklepéw oraz warsztatow.
Posiadaja oni réwniez wiele punktéw sprzedazy. Specjalizacjg hurtowni motory-
zacyjnej P. PPH s3 czesci karoseryjne, oswietlenie, chtodnice oraz inne elementy
przeznaczone do napraw powypadkowych (czesci nadwozia i inne). Réwnolegle
rozwija ona oferte czesci eksploatacyjnych.

Produkty sprzedawane przez pozwanego na podstawie umowy dystrybu-
cyjnej nie pochodzg z przedsiebiorstwa uprawnionej do znaku towarowego A.

Powddka A. AG jest uprawniona m.in. do graficznego unijnego znaku towa-
rowego zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
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(EUIPO) pod nr (...) z pierwszenstwem od dnia 1 kwietnia 1996 r. dla towaréw
w klasie 12 klasyfikacji nicejskiej: pojazdy do transportu ladowego, powietrznego
lub wodnego oraz ich czesci (nieujete w tej klasie). Znak ten jest intensywnie
uzywany przez uprawniong jako oznaczenie modeli i czesci do samochodéw marki
A. Jest on umieszczany m.in. na kratce chtodnicy, na klapie bagaznika oraz na
kierownicy. Marka A. oraz logo sg intensywnie promowane w Polsce od 1993
r. w roznorodnych kanatach, np. w telewizji, Internecie, prasie, na bilboardach.
Produkty oznaczane tym znakiem sg sprzedawane w autoryzowanych salonach
sprzedazy samochodow A.

Pozwem z dnia 12 kwietnia 2017 r. A. AG z siedzibg w I. wniosta o zaka-
zanie K.S., prowadzacemu dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa K.S. ,,P.”, uzywania,
bez jej zgody, znaku identycznego z unijnym graficznym znakiem towarowym,
przedstawiajgcym cztery nachodzace na siebie okregi, w tym importowania, ofero-
wania, wprowadzania do obrotu i reklamowania czesci samochodowych w postaci
samochodowych kratek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych w/w znakiem
towarowym, a takze znakiem podobnym, tj. oznaczeniem, w ktérym dwa srodkowe
okregi (obrecze) z czterech nachodzg na siebie, w sposéb identyczny jak w w/w
znaku E., a w przypadku dwéch pozostatych zarysowany jest ich zewnetrzny kontur,
a ktére moze wprowadzaé w btad co do pochodzenia towaru. Wniosta tez o naka-
zanie pozwanemu wycofania z obrotu i zniszczenia na jego koszt stanowigcych
jego witasnos¢, bedacych w jego posiadaniu, a takze zajetych w postepowaniu
egzekucyjnym o wykonanie zabezpieczenia w sprawie Km (...) czesci samocho-
dowych w postaci kratek wlotu powietrza (tzw. grilli), opatrzonych tymi oznacze-
niami, w terminie 14 dni od uprawomocnienia sie wyroku. Ponadto domagata sie
podania do publicznej wiadomosci — w przypadku uwzglednienia choéby w czesci
powodztwa — faktu, ze Sad Okregowy wydat wyrok potwierdzajacy naruszenie
przez pozwanego praw ochronnych do jej znaku towarowego przez bezprawne
wprowadzanie do obrotu czesci samochodowych oznaczonych znakiem towa-
rowy E. zarejestrowanym na rzecz A. AG, jak réwniez znakami do niego podob-
nymi, poprzez opublikowanie w odstepach tygodniowych trzech obramowanych
i widocznych ogtoszen, wielkosci 25% powierzchni strony, przy uzyciu czcionki
Arial Narrow 12 w ogélnopolskim wydaniu dziennika , Rzeczpospolita”, na trzeciej
stronie redakcyjnej poswieconej ekonomii.

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2017 r. Sad Okregowy w W. Sad Wspodlnotowych
Znakoéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych oddalit powddztwo. W uzasadnieniu
rozwazat charakter naruszenia prawa powoda w sytuacji, w ktorej stan naruszenia
nieprzerwanie trwa przez wiele lat. Wskazat, ze w takiej sytuacji naruszenie moze by¢
traktowane jako czyn ciagly, jako seria identycznych dziatan popetnianych dzien po
dniu, albo jako wkroczenie w sfere praw wytacznych powoda, polegajace na nieza-
stosowaniu sie do zakazéw ustawowych i w zaleznosci od przyjetego stanowiska
termin przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszenia nalezy liczy¢ od ustania
stanu naruszenia, od kazdego dnia, w ktérym stan ten istnieje, albo od wkroczenia
naruszyciela w sfere praw wyfacznych uprawnionego. Za trafne uznat przyjecie za
poczatek biegu przedawnienia daty wkroczenia przez osobe niemajacg zgody upraw-
nionego w sfere jego prawa wytgcznego. Sad wskazat, ze pozwala to na stworzenie

73



74

Uchwata sktadu siedmiu sedziéw Sadu Najwyzszego

konstrukgji spéjnej i odpowiadajacej istocie przedawnienia roszczen, na zapewnienie
szybkiej reakcji na naruszenie praw powoda i daje pozwanemu gwarancje, ze po
uptywie okreslonego prawem czasu jego dziatania nie beda przedmiotem zarzutéw,
uniemozliwiajagc mu w praktyce dowodzenie jego racji. Przy ciggtym naruszeniu
prawa wyfacznego okres ten nalezatoby zatem liczy¢, zdaniem Sadu Okregowego,
od poczatkowego, a nie od koncowego terminu dziatan naruszyciela. Za naruszenie
prawa do znaku towarowego w rozumieniu art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324, dalej.:
p.w.p.) uzna¢ nalezy kazda z form dziatania wymienionych w art. 154 tej ustawy,
a nie kazde pojedyncze dziatanie, stanowigce uzycie znaku towarowego. Zatem
opatrywanie towaru znakiem towarowym, uzywanie go w informacji handlowej
i reklamie, import, eksport, sktadowanie w celu oferowania towaréw opatrzonych
znakiem czy uzywanie znaku w firmie lub nazwie przedsiebiorstwa stanowi tgcznie
jedno naruszenie. W ocenie Sadu, decydujac sie na uzywanie okreslonego ozna-
czenia, przedsiebiorstwo ma ogdélny zamiar wykorzystania go w zakresie prowadzonej
przezen dziatalnosci gospodarczej w funkcjach wtasciwych znakowi towarowemu.
Nalezy zatem uzna¢, ze do naruszenia dochodzi juz w chwili rozpoczecia uzywania
kolizyjnego oznaczenia na terytorium, na ktérym chroniony jest znak towarowy
osoby trzeciej, w odniesieniu do towardw lub ustug identycznych z tymi, dla ktérych
znakowi udzielono ochrony. W konsekwencji Sad Okregowy uznat, ze dochodzone
przez A. AG roszczenia ulegty przedawnieniu, uptynety bowiem terminy okreslone
w art. 289 p.w.p., to jest trzyletni termin od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat
sie 0 naruszeniu i osobie naruszenia, jak i piecioletni termin, niezalezny od wiedzy
uprawnionego do znaku towarowego o naruszeniu.

Sad Najwyzszy, przedstawiajac powiekszonemu sktadowi Sgdu Najwyzszego
powyzsze zagadnienie prawne, wskazaf, ze zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p. rosz-
czenia z tytutu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg
przedawnienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziaf sie o naru-
szeniu swojego prawa i o osobie, ktoéra naruszyta patent, oddzielnie co do kazdego
naruszenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem
pieciu lat od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie patentu. Przepis ten — stanowiacy
wzgledem kodeksu cywilnego lex specialis — zgodnie z art. 298 zdanie drugie p.w.p.
znajduje odpowiednie zastosowanie do roszczen z tytutu naruszenia prawa ochron-
nego na znak towarowy. Przepis art. 289 ust. 1 pw.p. zawiera jednak dwa rodzaje
termindw, a roszczenie uprawnionego przedawnia sie z uptywem ktéregokolwiek
z nich. Pierwszy termin — trzyletni — liczy sie od dnia, w ktérym uprawniony dowie-
dziat sie o naruszeniu swego prawa i o osobie, ktdra naruszyta przystugujace mu
prawo wytaczne, oddzielnie co do kazdego naruszenia (a tempore scientiae). Drugi
termin ogranicza okres dochodzenia roszczen przez uprawnionego do pieciu lat od
dnia, w ktérym nastgpito naruszenie (a tempore facti).

W swietle tej regulacji nie budzi watpliwosci, w jaki sposéb oblicza¢ termin
przedawnienia w stosunku do pojedynczych naruszen, niewywotujacych dtugotrwa-
tych skutkéw. Powazne watpliwosci w doktrynie i w judykaturze budzi natomiast
zagadnienie oznaczania poczatku biegu terminu przedawnienia roszczen wynikaja-
cych z naruszenia praw wtasnosci przemystowej o charakterze powtarzalnym oraz
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ciggtym. Sad Najwyzszy w uzasadnieniu zagadnienia prawnego przedstawit poglady
doktryny i orzecznictwa odnoszace sie do tego problemu.

Sad Najwyzszy w sktadzie przedstawiajgcym zagadnienie prawne opowie-
dziat sie za pogladem, ze w przypadku czynéw o charakterze ciggtym poczatek
biegu terminu przedawnienia nalezy liczy¢ oddzielnie co do kazdego naruszenia.
Sad ten wskazat, ze za tym stanowiskiem przemawia literalna wykfadnia art. 289
ust. 1 p.w.p., w ktérym ustawodawca — w przeciwienstwie do art. 54 Prawa o wyna-
lazczosci, jak i art. 57 Prawa wynalazczego — uzyt sformutowania ,,oddzielnie co do
kazdego naruszenia”, majac swiadomos¢, ze naruszenia praw wiasnosci przemy-
stowej przybieraja zwykle postac¢ dziatann powtarzalnych przez okreslony czas albo
jednorazowych aktéw, ktérych skutki trwaja nieprzerwanie przez wiele miesiecy lub
lat. Zwrécit uwage, ze skoro w art. 289 ust. 1 p.w.p. nie zré6znicowano sposobu
obliczania biegu terminu przedawnienia w zaleznosci od tego, czy naruszenie ma
charakter jednorazowy, powtarzalny czy ciagty, to przyja¢ nalezy, ze wobec wszyst-
kich naruszen nalezy stosowac jednolita metode obliczania terminéw przedawnienia.
Za nieprzekonujacy uznat argument, ze na przeszkodzie tej koncepcji stoi trudnos¢
w wyodrebnieniu poszczegélnych, pojedynczych aktéw naruszenia, skoro na potrzeby
przedawnienia wystarczajace jest ich zamkniecie w poszczegoélnych dniach trwania
stanu naruszenia. Ponadto, przepisy o przedawnieniu, ograniczajac zagwarantowang
konstytucyjnie ochrone praw podmiotowych, nie powinny by¢ wyktadane rozszerza-
jaco. Przemawia to za wyborem takiego wariantu interpretacyjnego art. 289 ust. 1
p.w.p., ktéry w najmniejszym stopniu ogranicza skuteczne dochodzenie przez upraw-
nionego roszczen z uwagi na zastosowanie instytucji przedawnienia.

W ocenie Sadu Najwyzszego, stanowisko to wspiera wykfadnia funkcjo-
nalna. Przeciwny poglad pozostawatby bowiem w sprzecznosci z charakterem prawa
wtasnosci przemystowej, polegajacym na wytacznosci w korzystaniu z niego, co stoi
na przeszkodzie przyjeciu, ze naruszyciel moze nadal z prawa tego korzystac. Rozwia-
zanie to trudno zaakceptowac réwniez z tego wzgledu, ze godzitoby ono w przejrzy-
stos¢ i pewnos¢ obrotu, skoro faktycznie funkcjonowatoby na rynku wiele podmiotéw
korzystajacych z jednego prawa wytgcznego, bez jakiejkolwiek informacji w rejestrze.
Prowadzitoby to do kolizji z funkcjg znaku towarowego, wprowadzajac odbiorcow
w bfad co do pochodzenia towardéw, czemu uprawniony nie mégtby sie przeciw-
stawi¢. Ten kierunek wykfadni pozwala réwniez w znacznym zakresie uwzglednic
mobilizujacy i dyscyplinujacy charakter przepiséw o przedawnieniu, ograniczajac
uprawnionemu mozliwos¢ naduzywania prawa podmiotowego, skoro dochodzenie
roszczen jest w tym wypadku ograniczone okresem trzech lub pieciu lat przed wnie-
sieniem pozwu. Pozwala rowniez najbardziej optymalnie uwzglednié przepisy prawa
unijnego dotyczace znakéw towarowych, z poszanowaniem zasady réwnowaznosci
i skutecznosci, przy zatozeniu mozliwosci kumulatywnego stosowania norm przyna-
leznych do obu systeméw prawnych w ramach instytucji dawnosci (art. 101 i art. 54
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jedn. L.2017.151.1;
dalej: rozporzadzenie). Sad Najwyzszy zwrdcit jednak uwage takze na pewnga niespoj-
nos¢ tej koncepcji, bowiem akceptacja tego rozwigzania spowoduje, ze nigdy nie
dojdzie do przedawnienia roszczen za okres trzech lub pieciu lat przed wniesieniem
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pozwu, co budzi powazne watpliwosci, skoro pozostaje w sprzecznosci z zasadg
przedawnienia roszczen majatkowych oraz funkcja stabilizujacg instytucji przedaw-
nienia. Jest to szczegdlnie istotne na gruncie praw wtasnosci przemystowej, ktére
uzywane przez pewien okres czasu konstytuujg sie i nabierajg wartosci w obrocie
gospodarczym, a ustawodawca przez skrécenie terminéw przedawnienia dazy do
eliminowania niepewnosci obrotu prawnego. Jedynie czesciowo problem rozwia-
zuje podjecie obrony przez zarzut nemo potest venire contra factum proprium (por.
wyroki Sadu Najwyzszego z dnia 9 kwietnia 2008 r., V CSK 503/07, niepubl. oraz
z dnia 14 pazdziernika 2009 r., V CSK 102/09, niepubl.). Nie mozna nie dostrzec,
ze ustawodaweca, wprowadzajac w art. 289 ust. 1 p.w.p. termin piecioletni, chciat
stworzy¢ konstrukcje spdjna i odpowiadajaca istocie przedawnienia, jednoznacznie
przesadzajac, ze niezaleznie od uruchomienia terminu a tempore scientiae rosz-
czenie ,,w kazdym przypadku” przedawni sie po uptywie pieciu lat (a tempore facti).
Przyjecie jednak takiej interpretacji w przypadku zgtoszenia roszczen o zaniechanie
bezprawnych naruszen w odniesieniu do unijnego znaku towarowego rodzi watpli-
wosci w kwestii jej zgodnosci z prawem unijnym.

Stopien rozbieznosci prezentowanych pogladéw w kwestii obliczania biegu
terminu przedawnienia roszczen wynikajacych z naruszenia praw wtasnosci prze-
mystowej o charakterze powtarzalnym lub ciggtym, majacej donioste znaczenie
praktyczne, przemawia za potrzebg jego rozstrzygniecia w sktadzie powiekszonym
(art. 398" § 1 k.p.c.).

Podejmujac przedstawione zagadnienie, nalezy zwrdci¢ uwage na naste-
pujace kwestie:

Jak trafnie wskazat Sad Najwyzszy przedstawiajacy zagadnienie, w orzecz-
nictwie Sadu Najwyzszego utrwalif sie poglad, ze roszczenia niepieniezne okreslone
w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowej (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 286, dalej: p.w.p.), stuzagce do ochrony majatkowych praw
bezwzglednych (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy) sg bezposrednio
uwarunkowane interesami ekonomicznymi podmiotu uprawnionego, majg zatem
charakter majatkowy i jako takie podlegaja przedawnieniu (art. 117 § 1 k.c.), takze
wtedy, gdy dotyczg roszczen o zaniechanie naruszen (por. m.in. postanowienia
Sadu Najwyzszego z dnia 8 marca 2007 r., lll CZ 12/07, OSNC 2008, Nr 2, poz. 26;
z dnia 16 lutego 2012 r., Il CSK 469/11, niepubl. i z dnia 18 wrzesnia 2013 r., V
CSK 431/12, niepubl.).

Jak wskazano wyzej, zgodnie z art. 289 ust. 1 p.w.p., roszczenia z tytutu
naruszenia patentu ulegaja przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg przedaw-
nienia rozpoczyna sie od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu
swego prawa i o osobie, ktéra naruszyta patent, oddzielnie co do kazdego naru-
szenia. Jednakze w kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu
lat od dnia, w ktérym nastagpifo naruszenie patentu. Przepis ten, zgodnie z art. 298
p.w.p., ma zastosowanie rowniez do znakéw towarowych. W mysl tego unormo-
wania, roszczenia z tytutu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, jezeli
sprawca dziatat w dobrej wierze, moga by¢ dochodzone za okres rozpoczynajacy
sie po dniu, w ktérym Urzad Patentowy dokonat ogtoszenia o zgtoszeniu zgodnie
z art. 146" ust. 1 p.w.p., a w przypadku wczesniejszego powiadomienia osoby
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naruszajacej prawo o dokonanym zgtoszeniu — od daty powiadomienia. Przepisy
art. 288 ust. 1 oraz art. 289 p.w.p. stosuje sie odpowiednio.

Poprzednio obowigzujgce regulacje prawne nieco inaczej okreslaty termin
przedawnienia roszczen z zakresu praw wifasnosci przemystowej. | tak — art. 57
ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz.U. z 1962 r. Nr 33, poz.
156) stanowit, ze roszczenia z powodu naruszenia prawa wytacznosci do wynalazku
ulegaja przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczynat sie
od dnia wymagalnosci roszczenia, oddzielnie co do kazdego naruszenia. Podobnie,
w art. 34 ustawy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1963 r.
Nr 14, poz. 73) wskazano, ze roszczenia z powodu naruszenia prawa, wynikaja-
cego z rejestracji znaku towarowego, ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat.
Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia wymagalnosci roszczenia, oddzielnie
co do kazdego naruszenia. Z kolei art. 58 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1972 r.
0 wynalazczosci (Dz.U. z 1993 r. poz. 117 oraz z 1997 r. poz. 554 i 770) stanowit,
ze roszczenia z powodu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu z uptywem
trzech lat, takze w stosunkach miedzy jednostkami gospodarki uspotecznione;.
Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia wymagalnosci roszczenia, oddzielnie
co do kazdego naruszenia. W roku 1993, wprowadzajac tekst jednolity, zmieniono
ten przepis, nadajac mu brzmienie: ,,Roszczenia z powodu naruszenia patentu
ulegaja przedawnieniu z uptywem trzech lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie
od dnia, w ktérym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu patentu, oddzielnie co
do kazdego naruszenia”.

Zgodnie za$ z art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towa-
rowych (Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17), roszczenia z powodu naruszenia prawa
z rejestracji znaku towarowego ulegajg przedawnieniu z uptywem trzech lat, w tym
réwniez w stosunkach miedzy jednostkami gospodarki uspotecznionej. Na kanwie
nieobowiazujacych dzi$ przepiséw ustawodaweca réznicowat wiec charakter prawa
do wynalazku i znaku towarowego. W przypadku bowiem znakéw towarowych,
tak jak wskazano powyzej, nie odnoszono sie co do kazdego z naruszen, a wska-
zywano, ze przedawnienie nastepuje z uptywem lat trzech, pominieto zas zwrot
»oddzielnie co do kazdego naruszenia”.

Obecnie, co juz zostato wskazane, art. 289 p.w.p. przewiduje dwa rodzaje
termindw, z ktérych termin trzyletni nalezy liczy¢ oddzielnie co do kazdego naru-
szenia, termin 5-letni — zgodnie z brzmieniem ustawy obejmuje , kazdy rodzaj przy-
padkéw”. Przepis ma zastosowanie do znakéw towarowych, nastapit zatem powrot
do obliczania terminéw przedawnienia oddzielnie co do kazdego naruszenia takze
w przypadku tej formy wiasnosci przemystowe;.

Przedmiotem ochrony w niniejszej sprawie jest unijny znak towarowy,
zarejestrowany z pierwszenstwem od 1996 r. Jako unijny znak towarowy podlega
w Polsce ochronie od dnia przystagpienia do Unii Europejskiej, to jest od dnia 1 maja
2004 r. Prawo Unii Europejskiej, podobnie jak uprzednio prawo wspdlnotowe, nie
reguluje jednak kwestii przedawnienia roszczen wynikajacych z naruszenia unijnego
znaku towarowego, zatem zastosowanie majg unormowania panstw cztonkow-
skich. Unijne akty prawne w zasadzie dotyczg kolizji unijnych (poprzednio wspdlno-
towych) znakéw towarowych z innymi zarejestrowanymi znakami towarowymi, nie
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wykluczajac stosowania przepiséw krajowych dotyczacych nieuczciwej konkurenciji,
odpowiedzialnosci cywilnej lub ochrony konkurentéw. W sprawie, w ktoérej przed-
stawiono omawiane zagadnienie prawne, nie chodzi o kolizje zarejestrowanych
znakéw towarowych, lecz o odpowiedzialnos¢ za naruszenie znaku towarowego,
zatem zastosowanie ma wytgcznie prawo krajowe. W przypadku roszczen doty-
czacych unijnych znakéw towarowych chronionych jednolicie na catym terenie Unii
Europejskiej, w orzecznictwie nie rozwazano zagadnienia zwigzanego z koniecz-
noscig uwzglednienia, ze ograniczenia praw wifasnosci przemystowej nie moga
by¢ dowolnie ksztattowane przez ustawodawce krajowego, ale musza by¢ zgodne
z rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie
wspodlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78). Obecnie obowigzujgcym aktem
prawa UE jest rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst
jedn. L.2017.151.1).

Kwestia przedawnienia roszczen nie jest regulowana wprost w prawie
unijnym i zastosowanie w tym zakresie znajduja krajowe przepisy o przedawnieniu
— zgodnie z zasadg autonomii proceduralnej — ale nalezy je stosowac z poszano-
waniem zasady réwnowaznosci i skutecznosci (por. wyrok Trybunatu Sprawiedli-
wosci z dnia 13 lutego 2014 r., dotyczacy wzoréw wspdlnotowych, C 479/12, H.
Gautzsch GroBhandel GmbH & Co. KG v. Mlinchener Boulevard Mdbel Joseph Duna
GmbH, EU:C:2014:75, pkt 42). W tym zakresie Trybunat Sprawiedliwosci stoi na
stanowisku, ze sad krajowy nie moze w ramach wykonywania prawa wyfacznego
przyznanego przez znak towarowy ograniczy¢ tego prawa w sposéb pozbawia-
jacy jego wtasciciela mozliwosci przeciwstawienia osobie trzeciej praw wytgcznych
przystugujacych mu z tytutu znaku towarowego oraz samodzielnego wykonywania
tych praw w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi nalezacymi do osoby
trzeciej, w sposdb wykraczajacy poza dopuszczone przez prawo Unii Europejskiej
wymienione enumeratywnie ograniczenia praw wytacznych (por. wyrok Trybunatu
Sprawiedliwosci z dnia 19 wrzesnia 2013 r., C-661/11, Martin Y Paz Diffusion SA v.
David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, EU:C: 2013:577).

Trzeba rowniez podkresli¢, ze ustawa Prawo wifasnosci przemystowej
stanowi lex specialis do unormowan kodeksu cywilnego. Zamiarem bowiem usta-
wodawcy, w poréwnaniu na przyktad do regulacji wskazanej w art. 442" k.c., jest
wskazanie terminu krétszego, powigzanego z konkretnym zdarzeniem. Ujecie w art.
289 p.w.p. dwoch terminéw trzyletniego i piecioletniego — a tempore scientiae i a
tempore facti — wytacza potrzebe oceny zachowania podmiotu uprawnionego —
w tym przypadku do unijnego znaku towarowego — z punktu widzenia mozliwosci
podjecia przez niego dziafania, ktére mogtyby mie¢ wptyw na termin przedaw-
nienia. Ponadto, tak sformutowane przepisy powoduja, ze rozpoczecie biegu piecio-
letniego terminu przedawnienia jest niezalezne od swiadomosci uprawnionego.

Wyktadnia tego unormowania nie sprawia problemu, jesli méwimy
o jednorazowym naruszeniu, w postaci na przyktad wyprodukowania jednego lub
kilku elementéw oznaczonych znakiem towarowym. Trudnosci w tym zakresie,
tak jak w przedmiotowym stanie faktycznym, sprawia sytuacja, w ktérej mamy
do czynienia z dtugoletnim naruszeniem, ktérego skutkiem jest wprowadzanie
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do obrotu przedmiotéw oznaczonych znakiem towarowym. W tym kontekscie,
zgodnie z stanowiskiem Sadow orzekajacych w sprawie oraz Sadu Najwyzszego
przedstawiajgcego zagadnienie prawne, wyrézni¢ mozna trzy stanowiska odno-
szgce sie do oceny momentu przedawnienia okreslonego w art. 298 p.w.p., trak-
tujace naruszenie jako czyn ciggty, jako serie identycznych powtarzajgcych zdarzen
dzien po dniu, albo jako jedno naruszenie, rozumiane jako wkroczenie w sfere praw
wytacznych powoda. Kazde z tych stanowisk znalazto wyraz zaréwno w orzecznic-
twie, jak i doktrynie.

Za Sadem Najwyzszym przedstawiajgcym zagadnienie prawne nalezy
wskaza¢ dotychczasowe poglady wyrazane w judykaturze.

W wyroku z dnia 30 kwietnia 1974 r., Il CR 161/74 (OSPiKA 1975, nr 10,
poz. 212) Sad Najwyzszy na tle nieobowigzujacych juz art. 54 ustawy z dnia 19
pazdziernika 1972 r. - Prawo o wynalazczosci i art. 57 ustawy z dnia 1 maja 1962 r.
— Prawo wynalazcze, postugujac sie karnoprawng koncepcja czynu ciggtego, przyjat,
ze naruszenie patentu, polegajace na wytwarzaniu okreslonych przedmiotéw przez
dtuzszy okres, nalezy traktowac jako jedno naruszenie o charakterze ciggtym,
wobec ktérego bieg przedawnienia roszczen rozpoczyna sie od dnia ustania stanu
ciggtego stanowigcego naruszenie prawa, a nie od zaistnienia bezprawnego stanu.
Stanowisko to, przy doprecyzowaniu, ze dotyczy to tylko poczatku biegu terminu
przedawnienia a tempore facti, potwierdzit Sqd Najwyzszy w wyroku z dnia 8 maja
2014 r., V CSK 370/13 (niepubl.).

Odmienne stanowisko Sad Najwyzszy zajat w wyroku z dnia 27 kwietnia
2012 r., V CSK 211/11 (niepubl.), uznajac, ze roszczenia o zaniechanie wynika-
jace z naruszen praw witasnosci przemystowej przedawniajg sie oddzielnie co
do kazdego naruszenia dokonanego kazdego dnia z osobna. Przyjat, ze liczenie
biegu terminu przedawnienia roszczen od pierwszego naruszenia dla wszystkich
kolejnych naruszen prawa, niezaleznie od dtugosci okresu naruszenia, jest nie do
pogodzenia z charakterem tego prawa, jako przystugujacego uprawnionemu przez
caty okres, na jaki udzielono mu ochrony. Wskazat, ze tylko w ten sposéb prawo
z rejestracji znaku towarowego zachowuje przez caty czas swojego istnienia swoj
walor w postaci zakazu uzywania znaku towarowego przez osoby nieuprawnione.
Réwniez w wyroku z dnia 27 czerwca 2014 r., | CSK 540/13 (OSNC 2015, nr 5,
poz. 63) Sad Najwyzszy uznat, na tle roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyska-
nych korzysci z tytutu naruszenia prawa wtasnosci przemystowej polegajacego na
wytwarzaniu okreslonych produktow przez diuzszy okres, ze bieg przedawnienia
rozpoczyna sie oddzielnie w stosunku do kazdego kolejnego naruszenia, od dnia,
w ktérym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu swego prawa, oraz o osobie,
ktéra je naruszyta. Stwierdzit, ze taka wyktadnia najpetniej uwzglednia funkcje
i cel art. 289 ust. 1 p.w.p., z jednej strony nie pozwalajac na to, by uprawniony
zwlekat z wytoczeniem powddztwa, czekajac na zakonczenie stanu naruszenia
jego praw, a z drugiej strony nie dopuszcza do tego, by sprawca moégt naruszac
czynem ciggtym cudze prawa po uptywie trzech lat od dnia, w ktérym upraw-
niony dowiedziat sie o pierwszym naruszeniu i osobie sprawcy. Sad Najwyzszy
nie rozwazat jednak problemu poczatku biegu terminu przedawnienia w kontek-
$cie uptywu terminu piecioletniego. Podobne stanowisko Sad Najwyzszy zajat
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w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., lll CSK 171/16 (niepubl.) na gruncie art. 20
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010), przyjmujac, ze przypisane pozwanemu czyny na
potrzeby przedawnienia nie moga by¢ traktowane jako ciggte, lecz jako powtarza-
jace sie, odmienny poglad zmierzatby bowiem do zawezenia przystugujacej upraw-
nionemu do prawa wtasnosci przemystowej ochrony.

Utrzymujaca sie w orzecznictwie Sadu Najwyzszego niejednolitos¢ oraz
réznorodnosé¢ pogladow doktryny przektada sie na praktyke sadéw powszech-
nych. W orzecznictwie tych sgdéw dominuje poglad, ze przedawnienie roszczen
0 naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy rozpoczyna sie od dnia,
w ktérym powstaty okreslone w art. 289 p.w.p. przestanki i konczy sie odpo-
wiednio z uptywem trzech lub pieciu lat, bez wzgledu na dfugos¢ trwania stanu
naruszenia, a nawet pomimo trwania tego stanu (por. m.in. wyrok Sadu Apelacyj-
nego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2010 r., | ACa 1270/09, OSA 2010, Nr 4, poz.
32 oraz niepublikowane wyroki Sadu Apelacyjnego z dnia 17 maja 2012 r., | ACa
1081/11, z dnia 31 sierpnia 2012 r., | ACa 51/12, i z dnia 27 grudnia 2012 r., VI
ACa 896/12). Prezentowane jest jednak takze stanowisko, ze roszczenia wynikajace
z naruszen prawa wtasnosci przemystowej przedawniajg sie przy czynach majacych
charakter ciggty oddzielnie co do kazdego naruszenia dokonanego kazdego dnia
z osobna (por. m.in. wyrok Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 9 grudnia
2010 r., | ACa 562/10, niepubl. oraz wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2017 r., VIl Ca 899/17, niepubl.). Czes¢ orzecznictwa uznaje,
ze w stosunku do roszczen o zaniechanie poczatek biegu terminu przedawnienia
liczy sie zgodnie z reguta wyrazona w art. 120 § 2 k.c. (por. m.in. wyrok Sadu
Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 26 lutego 2004 r., | ACa 4/04, OSA 2004, Nr
11, poz. 40).

W doktrynie réwniez prezentowane s niejednolite poglady odnoszace sie
do poczatku biegu przedawnienia roszczen wynikajacych z naruszenia prawa do
znaku towarowego.

Wyrazony zostat poglad o zasadnosci traktowania wytwarzania okreslonych
przedmiotow przez dtuzszy okres jako jednego naruszenia o charakterze ciggtym.
Wskazano, ze w takim wypadku bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia ustania
stanu ciggtego stanowigcego naruszenie prawa, a nie od dnia zaistnienia stanu
bezprawnego. Ten poglad spotkat sie w doktrynie z krytyka, w ktérej podnoszono,
ze taka wykfadnia prowadzi¢ moze do naruszenia zasad ogélnych, w tym zasad
wspotzycia spotecznego. Niweczy ponadto sens przedawnienia, skoro w ogéle
moze nie dojs¢ do przedawnienia, dopoki stan naruszenia trwa.

Szeroko w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z ktérym
w przypadku naruszen ciagtych, powtarzalnych, nalezy liczy¢ termin przedaw-
nienia oddzielnie co do kazdego kolejnego dnia naruszenia. Wsréd wielu argu-
mentéw wskazywano, ze przyjecie takiego stanowiska powoduje, ze racjonalizuje
sie okres, w ktéorym mozna skutecznie dochodzi¢ roszczen, dostosowujac go do
trwania stanu naruszenia. Roszczenie o zaniechanie bezprawnych dziatan wynika-
jace z naruszenia o charakterze ciggtym nie przedawni sie z uptywem trzech lat od
powziecia wiedzy przez uprawnionego czy pieciu lat liczonych od pierwszego dnia
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naruszenia. Okresy te biegng osobno w stosunku do kazdego kolejnego dnia naru-
szenia. Dopdki zatem trwa naruszenie, uprawniony moze podja¢ dziatania prawne,
a naruszyciel nie moze czuc sie bezkarny. W ten sposéb uprawniony moze korzystac¢
z realnej ochrony przystugujgcego mu prawa, udzielanej na okreslony czas, bez
obawy przedwczesnego przedawnienia. Z drugiej strony, funkcja przedawnienia
zostaje zachowana, poniewaz roszczenie, a w zasadzie poszczegodlne roszczenia
przedawniaja sie z uptywem wskazanych ustawowo terminéw. Sprawia to, ze
uprawniony musi by¢ aktywny w ochronie przystugujacego mu prawa wytacznego
i nie moze czekac z wytoczeniem powoddztwa do zakonczenia stanu naruszenia, co
z kolei daje naruszycielowi gwarancje pewnosci jego sytuacji prawnej po uptywie
terminu przedawnienia, ktory nie jest odtozony w czasie do zakonczenia trwania
danego czynu ujmowanego jako catosc.

Takze ten poglad spotkat sie z krytyczng ocena. Zwrécono uwage, ze stano-
wisko to zostato uksztattowane na podstawie nieobowigzujacych juz przepiséw,
ktére wprost wskazywaty na taki sposéb obliczania terminéw przedawnienia.

Kolejny poglad przedstawiany w doktrynie faczy poczatek biegu terminu
przedawnienia z faktem wkroczenia naruszyciela w sfere praw wytacznych upraw-
nionego ze znaku towarowego. Poglad ten uzasadniany jest literalng wykfadnig
art. 289 p.w.p. i uzyciem w przepisie stéw ,jednakze w kazdym przypadku rosz-
czenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie
patentu”, co oznacza, ze termin przedawnienia nalezy liczy¢ ,,od dnia”, zatem
»Naruszenie nastepuje juz w momencie, gdy osoba trzecia wkracza w zastrzezong
na rzecz uprawnionego sfere wytgcznosci. Dalsze jego dziatania powodujg jedynie,
ze stan ten nie ustaje, ale trwa, co jednakze nie ma wptywu na bieg terminu
przedawnienia”. Wobec tego wyktadnia literalna tego unormowania wskazuje,
ze przedawnienie rozpoczyna swéj bieg w pierwszym dniu okresu, ktory traktuje
sie jako okres naruszenia, czyli w dniu, w ktérym powstaty okreslone w art. 289
p.w.p. przestanki.

W doktrynie pojawito sie takze stanowisko réznicujace poczatek biegu
terminu przedawnienia w zaleznosci od rodzaju dochodzonego roszczenia i jego
wymagalnosci. | tak — bieg terminu przedawnienia rozpoczyna sie dla roszczenia
0 zaniechanie naruszenia i usuniecie jego skutkéw od dnia wkroczenia w sfere
prawnej wytacznosci, dla roszczenia odszkodowawczego — od dnia wyrzadzenia
szkody, a dla roszczenia o wydanie utraconych korzysci — od dnia bezpodstaw-
nego wzbogacenia. Wskazano takze, ze dla roszczen o zaniechanie niedozwolonych
dziatan i usuniecia ich skutkéw termin ten nalezy liczy¢ od dnia, w ktérym spetnity
sie przestanki okreslone w art. 289 p.w.p., to jest od dnia, w ktérym uprawniony
dowiedziat sie o powstaniu stanu naruszajgcego jego interes oraz o osobie odpo-
wiedzialnej, a dla roszczen o odszkodowanie i wydanie bezpodstawnie uzyska-
nych korzysci — termin ten biegnie oddzielnie co do kazdego naruszenia, a wiec
w kazdym kolejnym dniu.

Odnoszac sie do przedstawionych pogladéw judykatury i doktryny, Sad
Najwyzszy w powiekszonym sktadzie nie podziela stanowiska utozsamiajgcego
poczatek biegu terminu przedawnienia, w przypadku trwatego stanu naruszenia,
z dniem ustania tego stanu. Przyjecie tego stanowiska oznacza, ze w ogdle moze
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nie dojs¢ do przedawnienia roszczenia, jezeli naruszyciel nie zaprzestanie swojego
dziatania. Taki poglad nadmiernie faworyzuje uprawnionego ze znaku, ktéry nie
podejmuje dziatan w obronie swojego prawa, tolerujac nawet wieloletnie jego
naruszanie albo nie wykazujac zainteresowania tym, czy inny podmiot wkracza
w sfere jego uprawnien. Na wstepie wskazano, ze roszczenia o ochrone znakéw
towarowych majg charakter majgtkowy, zatem ulegajg przedawnieniu. Nie mozna
zatem uzna¢, ze w obrocie funkcjonuja roszczenia majatkowe o nieokreslonym
okresie przedawnienia. Niezaleznie od tego, przyjecie takiego stanowiska godzi
réwniez w pewnos¢ obrotu gospodarczego.

Wiele argumentéw przemawia za trafnoscig oceny, ze bieg terminu prze-
dawnienia rozpoczyna sie w dniu pierwszego wkroczenia w sfere wytgcznych
praw uprawnionego ze znaku. Wytagcznos¢ prawa uzywania znaku towarowego
nie oznacza braku mozliwosci jego utraty, zatem w interesie uprawnionego lezy
dbatos¢ o jego ochrone, a wieloletnie tolerowanie jego naruszania albo nawet brak
wiedzy o takim fakcie swiadczy wtasnie o braku dbatfosci. Okres trzyletni, a tym
bardziej piecioletni pozwala na ustalenie naruszenia i zapobiega zwiekszeniu skali
naruszenia, a tym samym nieuzasadnionemu zwiekszania kwoty rekompensaty,
wprowadza stabilnos¢ i pewnos¢ prawa. Argument o trudnosci ustalenia faktu
naruszenia traci zas na znaczeniu, zwfaszcza gdy podmiot naruszajacy prowadzi
legalng dziatalnos¢ gospodarcza, reklamuje swoje ustugi i jest znany na rele-
wantnym rynku. Uprawniony z unijnego znaku towarowego powinien tez by¢
swiadomy ograniczen skutkéw takiego znaku, okreslonych w art. 14 rozporza-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
(L.2017.154/1). Zgodnie z tym przepisem, wtasciciel unijnego znaku towarowego
nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej uzywania w obrocie handlowym
takiego znaku m.in. ,,do celéw wskazania lub odniesienia sie do towaréw i ustug
jako towardéw lub ustug wtasciciela danego znaku towarowego, w szczegdlnosci
w przypadku, gdy uzycie tego znaku jest niezbedne do wskazania przeznaczenia
towardéw lub ustug, w szczegolnosci jako akcesoriow lub czesci zamiennych”.
Identyczne brzmienie zawieraty poprzednie akty unijne i wspdlnotowe. Nie kazde
zatem uzywanie cudzego znaku towarowego stanowi naruszenie, zwtaszcza gdy
pozwany prowadzi legalng dziatalnos¢. Tym bardziej podjecie stosownych dziatan
dla wyjasnienia, czy uzywanie takiego znaku jest dozwolone, czy stanowi naru-
szenie, powinno nastgpi¢ w mozliwym do przewidzenia terminie. Z drugiej jednak
strony, nalezy wzig¢ pod uwage to, ze przyjecie jako poczatkowego terminu biegu
przedawnienia nadmiernie faworyzuje naruszyciela, ktéry moze bez przeszkod
prowadzi¢ dalszg dziatalno$¢, naruszajgc bezkarnie prawa wtasciciela znaku, jezel
uptynat termin trzyletni od dnia ustalenia tego faktu i osoby odpowiedzialnej, badz
— niezaleznie od tego ustalenia — gdy uptynat piecioletni termin od dnia, w ktérym
doszto do naruszenia po raz pierwszy. Taka koncepcja jest réwnie trudna do zaak-
ceptowania, jak utozsamienie poczatkowego dnia biegu przedawnienia z dniem,
w ktérym stan naruszenia ustat.

W ocenie Sadu Najwyzszego zasadne jest przyjecie stanowiska posred-
niego, zgodnie z ktérym trwajacy diuzszy czas stan naruszenia nalezy traktowac
jako sekwencje oddzielnych naruszen powtarzajacych sie w kazdym kolejnym
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dniu, niezaleznie od tego, na czym naruszenie polega. Bez wzgledu bowiem,
czy chodzi o wprowadzenie w danym dniu produktu opatrzonego chronionym
znakiem do obrotu, czy umieszczenie znaku w katalogu ofertowym, czy o inng
posta¢ naruszenia, wszystkie skfadajg sie na jeden powtarzalny czyn, jakim
jest naruszenie prawa do znaku, i tworza stan, w ktérym naruszenie nastepuje
oddzielnie w kazdym kolejnym dniu. Tylko przy tej koncepcji mozliwe jest zrow-
nowazenie intereséw uprawnionego i naruszyciela. Umozliwia to ochrone praw
wiasciciela znaku, chroniac jednoczesnie naruszajacego, niejednokrotnie dziataja-
cego w dobrej wierze, przed ryzykiem nadmiernej rekompensaty, a jednoczesnie
przeciwdziata sytuacji, w ktérej dochodzi do zalegalizowania dalszych naruszen
w przysztosci. Jako ilustracje takiego kierunku wyktadni mozna wskazad sytuacje
matego nierozpoznawalnego podmiotu, ktéry swiadczy ustugi lub dostarcza towary
waskiemu gronu bez zbytniego afiszowania sie, wykorzystujac cudzy znak towa-
rowy. Gdyby uzna¢, ze naruszenie prawa do znaku nastgpito po wkroczeniu po
raz pierwszy w sfere cudzych praw wytacznych, to dziatalnos¢ takiego podmiotu
zostataby zalegalizowana po pieciu latach naruszer wobec niezauwazalnej obec-
nosci na rynku i nastepnie mégtby juz swobodnie rozszerza¢ dziatalnos¢, wykorzy-
stujac ten znak. Do takich konsekwencji prowadzi uznanie naruszenia jako czynu
ciagtego, liczonego od poczatku takiej dziatalnosci. Pojecie czynu ciggtego, jako
wiasciwe dla siatki pojeciowej prawa karnego, nie moze by¢ bez zastrzezen prze-
noszone na grunt prawa cywilnego. Trafne jest wiec odstgpienie od postugiwania
sie pojeciem ciggtego naruszenia, a zastosowanie pojecia powtarzalnych naruszen
i liczenie biegu drugiego okreslonego w art. 289 p.w.p. terminu przedawnienia
(a tempore facti) od dnia, w ktérym nastgpito konkretne powtarzalne naruszenie
— zatem przez okres pieciu lat wstecz od zgtoszenia roszczenia. Ustawodawca
postuzyt sie zwrotem ,od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie”. Kluczowe jest
stowo ,,nastgpi¢”, ktére nalezy ttumaczy¢ m.in. jako ,pojawic sie, wydarzy¢ sie po
czyms$ innym, dojs¢ do skutku, zdarzy¢ sie” (zob. Sfownik jezyka polskiego, PWN,
wersja elektroniczna). Skoro naruszenie doszto do skutku, to dotyczy kazdej czyn-
nosci, bez wzgledu na jej rodzaj, ktéra w dniu jej dokonania wkracza w sfere praw
wyfacznych uprawnionego. W sytuacji trwatego naruszenia te czynnosci powtarzaja
sie w kolejnych dniach, umozliwiajac ich zidentyfikowanie, a tym samym umozli-
wiajac ustalenie piecioletniego okresu, poza ktérym dochodzenie roszczenia o ich
zaniechanie nie jest juz mozliwe.

Warto zwréci¢ uwage, ze z art. 298 p.w.p. wyraznie wynika okresowos¢
rozliczania naruszen, a w art. 289 p.w.p. jest jednoznacznie mowa o kazdym
naruszeniu, a zatem istnieje dostrzezona przez ustawodawce mozliwos¢ indywi-
dualizowania powtarzalnych naruszen. Rozwigzanie to podobne jest do ochrony
roszczen odsetkowych, w ktérych termin przedawnienia obejmuje kazdy kolejny
dzien w ciggu obejmujacym okres, w ktérym wymagalna wierzytelnos¢ nie jest
realizowana.

Przyjecie takiej koncepcji pozwala tez na unikniecie ryzyka, ze omawiane
roszczenie nigdy sie nie przedawni, skoro przedawnienie obejmie okres wykracza-
jacy poza piecioletni termin okreslony w art. 289 p.w.p.

Z tych wzgledéw Sad Najwyzszy orzekt jak w sentencji.
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Odpowiedz na artykut M. Burego pt.
Dwa razy mierz, raz tnij — uwagi do
propozycji zmian w systemie ochrony wzorow
uzytkowych postulowanych w poswieconej
wzorom uzytkowym Monografii

1. Uwagi wstepne

Z narastajagcym zaintrygowaniem czytatem polemike dra Marka Burego'
z wybranymi propozycjami zmian w modelu ochrony wzoréw uzytkowych
w Polsce, ktore przedstawitem w ksigzce Ochrona wzordéw uzytkowych?. Niestety
powodem tego nie byta celno$¢ podnoszonych przez Polemiste argumentow,
ale raczej wybiérczos¢ analizy i bezpodstawnos¢ krytyki. Polemiczny zapat przy-
wiodt Polemiste nie tylko do siegania po fragmenty ksigzki wyjete z kontekstu, ale
réwniez do potyczek z tezami lub stwierdzeniami, ktérych nigdy nie postawitem.

Jak wskazuje tytut, Monografia koncentruje sie na analizie i ocenie obecnie
obowigzujacego modelu ochrony (aktualnego na grudzien 2020 r.). Postulaty de
lege ferenda sa jedynie czescig publikacji i — ze wzgledu na zakres tematyczny — nie
sq jej gtownym przedmiotem. Dlatego tez stanowiska oraz argumenty odnoszace

* Dr Marcin Balicki — adwokat, petnomocnik ds. europejskich znakéw towarowych, wykfadowca w Katedrze Prawa
Wiasnosci Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przewodniczacy Sekcji Wtasnosci Intelektualnej
w Instytucie Allerhanda, arbiter Sadu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki
i Telekomunikacji, cztonek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii.

T M. Bury, Dwa razy mierz, raz tnij — uwagi do propozycji zmian w systemie ochrony wzoréw uzytkowych
postulowanych w poswieconej wzorom uzytkowym Monografii, ,Kwartalnik Rzecznik Patentowy” 2021/1-2
(99-100), s. 15 i n. (dalej: Polemika).

2 M. Balicki, Ochrona wzoréw uzytkowych, Warszawa 2020 (dalej: Monografia).
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sie do postulatéw zamieszczonych w rozdziale 7 sq wytozone réwniez w innych
rozdziatach ksigzki. Dyskusja z nimi wymaga wiec analizy catego tekstu, tak jak
zostat on skomponowany, a nie jedynie wybranych stron?.

Podstawowym przedmiotem krytyki ze strony Polemisty jest postulo-
wane przeze mnie zastapienie trybu (postepowania) badawczego przyznawania
praw wytacznych na wzory uzytkowe, trybem rejestracyjnym. Konkretnie Pole-
mista zarzuca mi m.in.: 1) btedng (nierzetelng) ocene rzeczywistego czasu trwania
postepowania zgtoszeniowego; 2) nieumiejetnos¢ gromadzenia i analizy danych
dotyczacych zgtoszen; 3) lekcewazenie skutkéw przyznawania praw wytgcznych
w trybie rejestracji oraz lekcewazenie roli merytorycznego badania zgtoszenia;
4) wybiorcze i arbitralne postugiwanie sie zrédtami®. Zanim przejde do meritum,
zwracam uwage, ze Monografia nie jest poswiecona réznicom miedzy trybem
postepowania badawczym a rejestracyjnym, a ochronie wzoréw uzytkowych. Wady
i zalety obydwu trybéw postepowan sg zresztg czytelnikom tej ksigzki, badz co
badz specjalistycznej, dobrze znane i do pewnego stopnia uniwersalne dla wszyst-
kich praw wtasnosci przemystowej. Stad szersze ich omawianie w Monografii nie
jest niezbedne dla prawidtowej prezentacji zasadniczego tematu ksigzki. Z tych
samych wzgledéw — bo jej temat jest inny — Monografia nie zawiera projektu
konkretnych rozwigzan legislacyjnych, a z takimi ewentualnie Polemista mdgtby
zasadnie polemizowac.

2. Btedna (nierzetelna) ocena rzeczywistego czasu
trwania postepowania zgtoszeniowego?

Odnoszac sie do podstawowych argumentéw Polemisty, mozna wskazag,
co nastepuije.

(i) Sredni czas trwania postepowania w sprawie przyznania prawa ochronnego
na wzér uzytkowy (20 miesiecy w 2017 r.) wskazano w Ocenie Skutkéw
Regulacji projektu nowelizacji ustawy — Prawo wiasnosci przemystowej
2 16.10.2019 r. przygotowanej przez Prezesa Rzagdowego Centrum Legislagji°.
Nie widze podstaw, aby nie uwazac ich za miarodajne. Polemista zresztg nie
zanegowat prawidtowosci tych danych, a jedynie wykazat, ze mozliwe jest
uzyskanie prawa wyfacznego szybciej.

(i) Polemista wskazat na te sama co ja mozliwos¢ przyspieszenia postepowania
w sprawie udzielenia prawa ochronnego (wniosku o ogtoszenie w terminie
przyspieszonym). Niewatpliwg ,wartoscia dodang” Polemiki jest analiza
danych dotyczacych wybranych przez Polemiste postepowan zgtoszeniowych

3 Tymczasem Polemista wydaje sie pomijac cate partie Monografii: , [zZJupetnie nieobiektywne interpretacje s widoczne
réwniez w analizie literatury przedstawionej w Monografii. Arbitralnie i bez wyjasnienia rozstrzygnieto to, ktére
publikacje zostaty uwzglednione w formutowaniu wnioskéw, a ktére jedynie wspomniane w tresci Monografii, ale
pominiete przy formutowaniu wnioskéw"” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 31.

4 Sporzadzenie syntetycznej listy zarzutéw stawianych mi przez Polemiste nie jest zadaniem tatwym.

5 W opublikowanych niedawno zatozeniach nowelizacji ustawy z 30.06.2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 324), (dalej: p.w.p.) wskazuje sie zresztg na okres 24 miesiecy; zob. https://archiwum.bip.kprm.gov.
pl/kpr/form/r34366976254406,Projekt-ustawy-Prawo-wlasnosci-przemyslowej.html (dostep: 11.10.2021 r.).
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(pkt 3.4.1 Polemiki). Problem w tym, ze — jak Polemista sam wskazat —
whiosek o przyspieszong publikacje jest sktadany jedynie przez 5% zgtasza-
jacych (,,[tlo oznacza, ze zaledwie ok. 5% zgtaszajacych uznato, ze warto
wydac 60 zt")8. Z tego faktu wysnuwa Polemista wniosek, ze zgtaszajacy nie
s zainteresowani uzyskaniem prawa wytgcznego szybciej niz obecnie i postu-
lowanie wprowadzenia systemu rejestracyjnego (ze wzgledu na szybkos¢
przyznawania prawa wytgcznego) jest pozbawione sensu. Polemista pomija
jednak m.in. fakt, ze wskazane przez niego narzedzia nie gwarantuja istot-
nego przyspieszenia postepowania (tj. zgtaszajacy nie ma podstawy prawnej
domagania sie od Urzedu Patentowego RP wydania decyzji ,,szybciej”). Po
drugie, analiza danych dotyczacych zgtoszen, ktére do Urzedu Patento-
wego RP faktycznie wptynety, wcigz nie pozwala na ustalenie liczby zgto-
szen, ktérych poniechano ze wzgledu na perspektywe srednio dwuletniego
trwania postepowania (jak wczesniej wspomniatem, mozliwosci przyspie-
szenia wskazywane przez Polemiste nie gwarantuja, ze ochrona faktycznie
zostanie udzielona szybciej)’. Stad, tak daleko idace wnioski, jakie z analizy
danych wyciaggnat Polemista, sg jedynie spekulacjami.

(iii) Polemista moze réwniez jedynie spekulowad, ze tryb rejestracyjny dopro-
wadzi do ,stopniowej i diugoterminowej degradacji jakosci opiséw
i jasnosci zastrzezen ochronnych wzorow” (od czegéz jednak jest rzecznik
patentowy, jak nie od tego, aby sytuacjom takim zapobiegaf?)®. Brak
dbatfosci o jakos¢ zastrzezen i opisdw nie lezy w interesie zgtaszajacych,
a nastepnie uprawnionych z prawa wyfacznego. Uprawnieni dysponujgcy
tak sformutowanym prawem ochronnym nie bedg pewni co do faktycznej
mozliwosci wyegzekwowania go, zwtaszcza jesli sprawe bedzie rozpatrywat
wyspecjalizowany sad (najpewniej Sgd Okregowy w Warszawie). Oczywi-
Scie, tryb badawczy w znacznie wyzszym stopniu pozwala na wyelimino-
wanie takich sytuacji — jeszcze przed wydaniem decyzji o udzieleniu prawa
— ale nie oznacza to, ze w przypadku systemu rejestracyjnego wskazany
przez Polemiste skutek koniecznie musi wystgpic.

(iv) Dyskusyjna jest rowniez teza, ze ,[z]niesienie badania merytorycznego
przetozy sie na obnizenie jednoznacznosci zastrzezen patentowych
i zwiekszenie niepewnosci co do waznosci praw. To oznacza wydtuzenie
postepowan sadowych i zwiekszenie ryzyka prowadzenia dziatalnosci
przez przedsiebiorcow wskutek niepewnosci co do ich wyniku®. W przy-
padku gdy wszystkie tzw. sprawy techniczne rozpatruje obecnie jeden,
wyspecjalizowany sad, mozna zatozy¢, ze bedzie on sprawnie rozstrzygat
nawet te spory, ktérych przedmiotem bedzie naruszenie prawa ochron-
nego o nie dos¢ precyzyjnie sformutowanych zastrzezeniach. Ponadto,

M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 57.

Z tego wzgledu ograniczone znaczenie ma analiza tzw. wczesnych rezygnacji (zdaniem Polemisty to 25% zgfoszen
wzoréw — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 55).

M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 66.

M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 65.
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w postepowaniu rejestracyjnym badanie prawidfowosci sporzadzenia zgto-
szenia wcigz byloby prowadzone przez Urzad Patentowy RP.

(v) Powyzsze obawy warto zresztg zestawi¢ z danymi przedstawianymi przez
Polemiste, z ktorych wynika, ze ,,sposréd opublikowanych wszczetych zgto-
szeniami z 2010 r. postepowan ws. wzoréw uzytkowych, ponad 83% (miaz-
dzaca wiekszos¢) zwienczyta decyzja o udzieleniu prawa ochronnego. Gdyby
uwzgledni¢ zgtoszenia nieopublikowane, nadal w przypadku 74% zgtoszen
UPRP wydat decyzje o udzieleniu prawa ochronnego”, a zarazem uniewaz-
niono jedynie 3 prawa ochronne na 653, dla ktérych zgtoszenia ztozono
w 2010 r. Jednoczesnie na 890 zgtoszen wydano 99 decyzje odmowne’®.
Gdyby ochrony udzielano w trybie rejestracyjnym, to w najgorszym razie
udzielono by praw wytagcznych na 99 wzory, ktére — z blizej nieznanych
powodéw — nie powinny byty ochrony uzyskac i przynajmniej czes¢ z nich
stanowitaby ,,obciazenie” dla konkurentéw, tj. uprawniony domagatby sie
od konkurentéw zaprzestania korzystania ze spornego rozwigzania.

Niemniej jednak wspomniane tutaj analizy Polemisty sg interesujacym
wktadem do dyskusji na temat zasadnosci albo bezzasadnosci zmiany
obowigzujgcego modelu udzielania praw ochronnych na wzory uzytkowe. Cenne
sg réwniez uwagi Polemisty o roli interwencjonizmu panstwowego jako czynnika
~promujacego” wybrane prawa witasnosci przemystowej'’. Problem w tym, ze nie
sg to analizy pozwalajgce na postawienie zarzutu nierzetelnosci uzasadnienia stano-
wiska, z ktérym Polemista sie nie zgadza, a ktore zresztg, w Swietle powyzszego,
pozostaje niesprzeczne z jego wiasnymi ustaleniami.

3. Nieumiejetnos¢ gromadzenia i analizy
danych dotyczacych zgtoszen?

Polemista wielokrotnie przywotuje wykres obrazujacy liczbe zgtoszen
wzoréw uzytkowych wzgledem przyznanych praw (na linii czasu), zarzucajac
m.in. brak umiejetnosci gromadzenia i przedstawiania danych, jak i nierzetelnos¢
wspomnianego wykresu jako prezentacji danych (rzekomo) przemawiajacych za
uzasadnieniem wprowadzania postepowania rejestracyjnego’. Wykres ten jest
nawet przedmiotem specyficznej wiwisekcji. W Monografii nie odwotuje sie jednak
do tego wykresu na okolicznos¢ podang przez Polemiste'>. Zauwazam jedynie
(prawdopodobna) réznice miedzy etapem obowigzywania w Polsce postepowania
rejestracyjnego a badawczego'. Nigdzie nie pada stwierdzenie, ze na przetomie lat
40. i 50. wszystkie zgtoszone wzory uzyskiwaty rejestracje, co stanowitoby zalete
obowigzujacego woéwczas modelu i z tego powodu nalezatoby do niego powrdcic.

10 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 68.

O czym w Monografii wspomniano na s. 285.

2 Monografia, s. 276.

13 Znajduje sie on w podrozdziale , Liczba zgtoszen i praw ochronnych na wzory uzytkowe w Polsce na tle historycznym
i na tle wybranych panstw”.

14 Jezeli Polemista nie ufa wykresowi, to moze siegna¢ do danych, na ktérych go opartem — sg one tatwo dostepne.
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Pozostajac przy danych dotyczacych zgtoszen, kilkukrotnie Polemista odnosi
sie do podanych przeze mnie — dla zobrazowania liczby zgtoszen wzoréw uzyt-
kowych w Polsce — danych dla Niemiec i Ukrainy (poswieca temu nawet osobng
tabele). Ma to (chyba) sprawi¢ wrazenie, ze postuguje sie danymi w sposéb arbi-
tralny i wybidrczy'. W ksigzce jednak podaje dane nie tylko dla Niemiec i Ukrainy,
ale réwniez Czech, Stowac;ji i Biatorusi. Zresztg te dane stuzg zobrazowaniu réznic
w skali liczby zgtoszen, a nie stanowig dowodu na koniecznos$¢ wprowadzenia
w Polsce zmian legislacyjnych. Sam zaznaczam, ze doswiadczenia innych panstw
nalezy traktowac z duza dozg ostroznosci'®.

Nie do konica zrozumiate sg réwniez zarzuty znacznie mniejszego kalibru.
Przyktadowo, Polemista watpi, ,,czy w ogdle jest sens poréwnywac dane na
temat wzorow uzytkowych funkcjonujagcych w ustrojach (komunizm, socjalizm
realny) z czaséw PRL, wyzutych z realnej konkurencji rynkowej do liczby wzoréw
uzytkowych w spotecznej gospodarce rynkowej”'”. Tymczasem na stronie 266
Monografii zaznaczam, ze ,[o]czywiscie zupetnie rézne sg charakter i zaawan-
sowanie wspodiczesnej polskiej gospodarki i pierwszych dekad gospodarki socja-
listycznej”. Z kolei w innym punkcie Polemista wskazuje, ze ,[plodstawowym
zrédtem informacji statystycznych w Monografii sg dane z Raportu Komisji Euro-
pejskiej z 1995 r., tj. wydanego 25 lat przed publikacja Monografii”'®. W Mono-
grafii sg jednak réwniez dane z lat pdzniejszych... Wspomniany raport jest zresztg
przywotywany gtéwnie w kontekscie 6wczesnych prac Komisji Europejskiej nad
projektem dyrektywy dotyczacej ochrony wzoréw uzytkowych'.

4. Lekcewazenie skutkéw przyznawania
praw wyfacznych w trybie rejestracji oraz roli
merytorycznego badania zgtoszenia?

Watpliwosci odnosnie do (potencjalnie negatywnych) skutkéw przyzna-
wania praw wytgcznych w postepowaniu rejestracyjnym przywotywane sg w tylu
miejscach ksigzki i w tylu kontekstach, ze postawiony przez Polemiste zarzut
umniejszania przeze mnie ryzyka zwigzanego z wdrozeniem w stosunku do wzoréw
uzytkowych trybu rejestracyjnego jest po prostu nieuczciwy. Pozostaje mi tylko
odesta¢ do stosownych stron Monografii: 45, 105-106, 140-141, 147, 226-228,
267-268, 273-274. Tym bardziej btedne jest przekonanie Polemisty, ze bagateli-
zuje znaczenie badania zgtoszenia?. Nic bardziej mylnego, stwierdzam jedynie, ,,iz
jego roli nie nalezy przecenia¢” i w dwdch akapitach na trzy (s. 273-275) opisuje

5, Funkcjonujgcemu w Polsce systemowi ochrony wzoréw uzytkowych (mimo staran) nie postawiono w Monografii
szczegOlnie ciezki zarzutow. Gtownie zauwazono, ze na Ukrainie i w Niemczech, gdzie stosuje sie systemy
rejestracyjne, jest wiecej zgtoszen” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 66.

6 Np. Monografia, s. 62, 115-117, 266, 281-283.

7M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 37.

8 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 35.

9 Monografia, rozdziat 4.

20 Funkcja badania merytorycznego polegajaca na eliminacji z obrotu prawnego praw (lub zgtoszen, ktére moga
zakonczy¢ sie udzieleniem prawa), w ktérych ztozono zastrzezenia ochronne nienadajace sie do czytania i okreslajace
nieprecyzyjnie zakres ochrony, zostata catkowicie zbagatelizowana w Monografii” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 35.
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obawy zwigzane z zastgpieniem trybu badawczego trybem rejestracyjnym?'. Z tego
tez powodu trudno traktowac powaznie przypisywanie mi w omawianej kwestii
stanowiska, ze ,,cokolwiek nie zrobimy, bedzie lepiej” (Polemista niestety postuguje
sie tym zdaniem w cudzystowie, co sugeruje cytat z Monografii)?2.

Na potwierdzenie wysokiej jakosci badania merytorycznego zgtoszen
wzoréw uzytkowych Polemista podaje, ze uniewazniono tylko 3 prawa na 653
objete zgtoszeniami z 2010 r. Moze to swiadczy¢ o dobrej jakosci badania mery-
torycznego, a takze o tym, ze prawa te nie miaty wiekszego znaczenia dla zain-
teresowanych i nie byty przedmiotem sporéw badz spory te nie osiggaty etapu,
na ktérym pozwany wnioskowatby o niewaznienie prawa ochronnego??. Mozna
tez, nieco przewrotnie, wskazad, ze skoro ,,zdecydowana wiekszos$¢ postepowan
w sprawach udzielenia prawa ochronnego na wzér uzytkowy wszczetych w 2010 r.
zakonczytfa sie uzyskaniem prawa wyfacznego przez zgtaszajgcego”?4, to znaczy,
ze zdecydowana wiekszos¢ zgtoszen spetniata przestanki zdolnosci ochronnej i ich
badanie jedynie ten fakt potwierdzito?.

Jedna z obaw zwigzanych z udzielaniem praw wytgcznych na drodze reje-
stracji jest niewatpliwie obawa zwigzana z ryzykiem pozywania, zwtaszcza matych
i $Srednich, przedsiebiorstw o naruszenie praw ochronnych na wzory uzytkowe
zarejestrowane mimo niespetniania warunkéw ustawowych. W pkt 2.5.2 Polemiki
Polemista przytacza liczbe sporéw o naruszenie patentéw i praw ochronnych na
wzory uzytkowe w Niemczech w latach 2000-2008 - jak sie wydaje, ma to suge-
rowac, ze zwilaszcza po stronie matych i srednich przedsiebiorstw istnieje wysokie
prawdopodobienstwo ,bycia uwiktanym” w spér sadowy dotyczacy naruszenia
prawa wytacznego na wzor uzytkowy?®. Liczbe sporéw w Niemczech Polemista
zestawia z analogicznymi danymi z Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii (skad taki
dobdr krajéw, skoro akurat we Francji funkcjonuje tzw. certyfikat uzytecznosci
przyznawany na drodze rejestracji?). Niestety z kilku przyczyn te przytaczane przez
Polemiste dane nie wnosza nic do dyskusji. Po pierwsze, wysoka liczba sporéw
moze raczej swiadczy¢ o tym, ze chronione prawem wytgcznym prawa maja dla
zainteresowanych wartos$¢ gospodarcza i dlatego sg skutecznie egzekwowane.
Po drugie, skoro liczba wzoréw uzytkowych w Niemczech jest jedng z najwyz-
szych na swiecie, to naturalne, ze beda one przedmiotem wyzszej liczby sporéw
niz w innych panstwach (zwfaszcza w tych, ktére ochrony wzoréw uzytkowych

2

Uwazam zreszta, ze wiekszym ,,zagrozeniem dla jakosci” wzoréw uzytkowych byfa rezygnacja (zamiast modernizacji)
z przestanki uzytecznosci niz ewentualna rezygnacja z badania merytorycznego.

M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 35.

Zaznaczam, ze utrzymywanie dos¢ niedrogiej ochrony przez maksymalny okres musi oznacza¢, iz prawo ma istotne
znaczenie dla uprawnionego.

M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 53.

25 Qczywiscie z zastrzezeniem trafnie podkreslanego przez Polemiste znaczenia doprecyzowania brzmienia zastrzezen
ochronnych w toku postepowania zgtoszeniowego.

.Kwestia kosztéw sporéw o naruszenie praw i uwzglednienie ich w bilansie nie zostata w Monografii rozwinieta.
A szkoda, bo fatwo zidentyfikowaé dane, z ktorych wynika, ze Niemcy przodujg w Europie pod wzgledem liczby
sporéw o naruszenie praw z patentdw i wzordéw uzytkowych (trudniej znalez¢ statystyki, w ktérych te pojecia sg
rozrdzniane). W latach 2000-2008 w Niemczech byto prawie 4 razy wiecej sporéw o naruszenie patentu lub wzoru
uzytkowego (8424) niz we Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii razem wzietych (1503+326+302 = 2131). Z tych
8424 spraw o naruszenie w Niemczech spory o naruszenie wzoréw uzytkowych stanowig wiecej niz potowe — jezeli
odliczy¢ sprawy dotyczace wytacznie wynalazkéw, pozostaje 3700 — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 32.
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w ogole nie przewiduja). Po trzecie, spér dotyczacy naruszenia prawa z reje-
stracji wzoru uzytkowego wydzielonego ze zgtoszenia patentowego i (nastepczy)
spor dotyczacy naruszenia tego patentu (po zakonczeniu postepowania) moze
by¢ w statystykach ujmowany jako dwie odrebne sprawy, mimo ze faktycznie
dotycza one tego samego naruszenia. Co ciekawe, Polemista zarzuca, ze ,[nlie
przeprowadzono poréwnania liczby spraw o naruszenie i o uniewaznienie wzoru
uzytkowego w Polsce i w Niemczech”?, ale nie wyjasnia, co tak uzyskane dane
pozwolityby ustali¢. Dysproporcja w liczbie sporéw bedzie wynikata chociazby
z samej dysproporcji w liczbie obowigzujacych praw wytacznych. Taka dysproporcja
bedzie zapewne widoczna réwniez w przypadku sporéw o naruszenie patentow
na wynalazki.

Ryzyko gospodarcze zwigzane z przyznawaniem ochrony w trybie rejestra-
cyjnym, w tym ,przerzucanie kosztéw" funkcjonowania w obrocie niezbadanego
merytorycznie prawa na konkurentéw uprawnionego z tytutu prawa z rejestracji,
moze by¢ ograniczone na rézne, opisywane z Monografii, sposoby, np. mozliwos¢
domagania sie przez osoby trzecie sporzadzenia sprawozdania ze stanu techniki badz
wymagania przedstawienia przez uprawnionego takiego dokumentu jako warunku
podnoszenia roszczen. Dodatkowo, wzorem postepowania o udzielenie prawa z reje-
stracji wzoru przemystowego, Urzad Patentowy RP powinien zachowac — jak zaktadam
— mozliwos¢ wydania decyzji odmownej w przypadku, gdy zgtoszone rozwigzanie
w sposob oczywisty nie spetnia wymagan okreslonych w art. 94 ust. 1 p.w.p.%

5. Wybidrcze i arbitralne postugiwanie sie zrédtami?

Ten zarzut odnosi sie oczywiscie nie tylko do kwestii trybu postepowania
w sprawie udzielenia ochrony, ale — jak sie wydaje — generalnie do Monografii?°.
Co znamienne, zarzucajac mi arbitralnos¢ w doborze zrédet, ich przywotywaniu
oraz ocenie, Polemista nie wyjasnia, jakie doktadnie publikacje i w jakim zakresie
zostaty pominiete — zwtaszcza ktére z tych uchybien miatyby uniewaznia¢ postulaty
de lege ferenda.

(i) Przyktadowo w pkt. 2.5.2 Polemiki Polemista odnosi sie do obszernego
przywotania w monografii stanowiska K. Koénigera, krytycznie oceniajgcego
niemiecki model ochrony wzoréw uzytkowych, lecz bez mojego autorskiego
komentarza co do wptywu tego stanowiska ,,w kontekscie proponowanych
zmian prawa”*. K. Kéniger zostaje przywotany w Monografii, tak jak R.
Krasser oraz U. Krieger, w podsumowaniu punktu poswieconego niemiec-
kiemu modelowi ochrony wzoréw uzytkowych (pkt 5.5.1 Monografii). Zaden

27 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 51.

28 Zgodnie z art. 110 ust. 3 p.w.p.: ,,Urzad Patentowy moze wydac decyzje o odmowie udzielenia prawa z rejestracji na wzor
przemystowy, jezeli postaé wytworu lub jego czesci w sposéb oczywisty nie posiada cech nowosci lub indywidualnego
charakteru lub wytwor nie spetnia w sposéb oczywisty wymagan, o ktorych mowa w art. 102 ust. 3”.

29 Przyktadowo: ,Reasumujac, nawet analiza zrédet w zakresie postulatu zniesienia badania merytorycznego
i wprowadzenia systemu rejestracyjnego byta w Monografii dos¢ uboga i selektywna, zeby nie powiedzie¢:
tendencyjna. Czes¢ niewygodnych doniesien — nawet zacytowanych — zwyczajnie pominieto w analizach, bez
wyjasnienia: dlaczego” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 51.

30 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 33.
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(ii)

(iii)

(iv)

z wymienionych autoréw nie jest nastepnie ponownie przywotywany w pkt
7.4 (,,Przyznawanie prawa ochronnego na wzér uzytkowy w trybie rejestra-
cyjnym”) — dotartszy do tej czesci ksigzki, czytelnik poglady tych autoréw
juz zna. Nie oznacza to, ze obawy wyrazone przez K. Kdnigera zostaty
zbagatelizowane, jak sugeruje Polemista®'. Nie bez powodu pkt 7.4.1 zaty-
tutowany jest ,,Korzysci i ryzyka zwigzane z przyznawaniem prawa ochron-
nego w trybie rejestracyjnym”, a w jego tresci przywotany jest poglad, ze
.pozbawione badania merytorycznego prawa tworzg na obszarach swojego
wystepowania «pola minowe» hamujgce rozwdj techniczny”32. Zresztq teza,
ze przytaczam zdania krytyczne wobec wtasnego stanowiska, ale ich (prze-
biegle) nie komentuje ani nie powtarzam w kolejnych rozdziatach (liczac
najwyrazniej na nieuwage czytelnikéw) jest tezg karkotomna.

Zarzucajac mi ,arbitralne interpretacje i selekcje danych pod gotowa zato-
zona z gory teze"*3, Polemista nie przytoczyt ani jednego zrodta (w jezyku
polskim, angielskim lub niemieckim), ktérego bym nie powoftat, a ktére
uzasadniatoby postawienie mi zarzutu nierzetelnosci w postugiwaniu sie
materiatem Zrédtowym. Nie wydaje mi sie zresztg prawdopodobne, zebym
— przy tym zakresie analizowanego materiatu — mogt poming¢ istotng
w temacie wypowiedz.

Polemista kwituje przeprowadzone przeze mnie badania mianem , badan
literaturowych” i odwotaniem do przyktadu w zasadzie jednego panstwa
(Niemiec) — niestusznie. Owe badania literaturowe to nie tylko analiza publi-
kacji naukowych i prasowych, ktérych autorami byli zaréwno prawnicy, jak
i ekonomisci, ale rézne raporty i dokumenty urzedowe (znéw — ich auto-
rami nie byli tylko prawnicy), a takze analiza modeli ochrony wzoréw uzyt-
kowych w kilku porozumieniach miedzynarodowych oraz w kilkudziesieciu
panstwach. Oczywiscie w zaleznosci od dostepnosci literatury i przepiséw
byty one mniej lub bardziej kompleksowe, ale zawsze mozliwe byto ustalenie
co najmniej przedmiotu ochrony, przestanek jej udzielenia oraz podstawo-
wych informacji o postepowaniu, w ktérym ochrona ta jest przyznawana.
Jedli wiec stawiam teze o zasadnosci wprowadzania w Polsce postepowania
rejestracyjnego dla wzoréw uzytkowych, to nie dlatego, ze bytby to norma-
tywny odpowiednik ,,chemii z Niemiec”, ale dlatego, ze taka propozycja znaj-
duje poparcie w szeroko zakrojonych badaniach. | nie uwazam, zeby wsobne
badania zgtoszen polskich wzoréw mogty ten postulat dostatecznie skon-
trowac, a co dopiero pozwoli¢ na nazwanie jego uzasadnienia nierzetelnym.
Niedostateczng analize Polemista wytyka nizej podpisanemu takze
w kontekscie postulatu rezygnacji z formy przestrzennej wzoru uzytkowego.
Tutaj znowu moge odesta¢ do omédwienia tego zagadnienia w réznych
kontekstach (dyskusji w ramach AIPPI, prac Komisji Europejskiej, modeli

31, W Monografii nie wyjasniono, czy Koniger sie pomylit [stanowisko K. Kénigera nie zostato skomentowane — M.B ],
czy tez jego obserwacje z jakichs wzgledow nie maja w Polsce zastosowania” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 33.

32 Monografii, s. 274.

33 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 33.
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ochrony wzoréw uzytkowych) np. na stronach 46, 100, 103, 123-124,
141-142 Monografii. Natomiast na postawione przez Polemiste pytanie:
czy wskazane w Polemice (pkt 3.2)%* rozwigzania miescityby sie w definig;ji
wzoru — odpowiedz brzmi: to zalezy od tego, jak ostatecznie sformutowana
zostataby lista wytgczen.

Pomijam juz fakt, ze Polemista wtasne stanowisko uzasadnia niemal
wytacznie analiza danych dotyczacych polskich zgtoszen wzoréw uzytkowych
w wybranym okresie oraz swoimi wtasnymi intuicjami (np. negatywne skutki
braku badania merytorycznego zgtoszenia na konkurencje, stopniowe
obnizanie jakosci opiséw wzoréw uzytkowych) — nie przeprowadza np.
zupetnie badan literaturowych, nie pochyla sie nad funkcjonowaniem modeli
ochrony wzoréw uzytkowych w innych panstwach.

6. Polemika z fantomowymi tezami

Niestety pozostate zarzuty stawiane mi przez Polemiste z réznych powodow

nie pozwalajg na merytoryczng polemike. Objetosciowo najistotniejsza jest krytyka
dotyczaca rzekomych postulatow: (i) skrécenia maksymalnego czasu ochrony
wzordw uzytkowych do 8 lat; (ii) stosowania tzw. teorii ekwiwalentéw do wyktadni
zastrzezen wzoru uzytkowego. Polemista z uporem godnym lepszej sprawy walczy
z owymi fantomowymi tezami, udowadniajac mi, ze stusznie uczynitem, nigdy ich
nie stawiajac.

(i)

(ii)

Dziesiecioletni maksymalny czas ochrony wzoru uzytkowego uwazam za
wiasciwy. Wskazuje co prawda, iz mozna rozwazac jego skrécenie do lat 8,
poniewaz w literaturze mozna spotkac sie ze stanowiskiem, ze ,fatwos¢”
uzyskania prawa wytacznego powinna pociggac za sobg skrécenie maksy-
malnego czasu ochrony, jednak ja takiego stanowiska nie zajmuje. Stad
nie uzasadniam fantomowego postulatu skrécenia maksymalnego czasu
ochrony wzoru uzytkowego.

Tym bardziej nie wiaze (rzekomej) potrzeby skrocenia maksymalnego czasu
trwania ochrony wzoru uzytkowego ze $rednim czasem trwania patentu
w Niemczech, co sugeruje Polemista®®. Stosowny fragment Monografii
brzmi ,[c]zas ochrony wzoréw uzytkowych wynosi obecnie najwyzej 10 lat.
Whbrew pozorom, nizszy maksymalny czas ochrony nie odgrywa w praktyce
znaczacej roli, gdyz ze statystyk niemieckiego Urzedu Patentowego wynika
Sredni czas trwania patentu na poziomie 13 lat” — fragment ten znajduje
sie w czesci poswieconej... analizie modelu ochrony wzoréw uzytkowych
w Niemczech?®. Dlatego dalsze wywody Polemisty, np. pod tytutem ,,Prosty

34 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 45.

35, W Monografii do oceny roli maksymalnego czasu ochrony zastosowano sredni czas utrzymywania ochrony i nie
wzoru, tylko patentu i nie w Polsce, tylko w Niemczech” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 39. ,Trudno wyjasnic¢
i usprawiedliwi¢ przedstawione w Monografii karkotomne wnioskowanie na podstawie rocznej liczby dokonywanych
zgtoszen i udzielanych praw wyfacznych taczonej na site ze srednim czasem utrzymywania ochrony (patentowej —
sic!) w innych krajach” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 66.

36 Monografia, s. 136.
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przyktad ilustrujacy popetniony w Monografii btad stosowania sredniej jako
wskaznika”*’, sg niestety marnowaniem polemicznej energii Polemisty.

(ii) Nie postuluje stosowania tzw. teorii ekwiwalentéw do wyktadni zastrzezen
prawa ochronnego na wzoér uzytkowy?®. Co prawda tytut pkt 7.5.1 Mono-
grafii brzmi ,,Wyktadnia zastrzezen ochronnych swiadectwa ochronnego
w sposob analogiczny jak w przypadku patentu”, ale dotyczy on stosowania
do prawa ochronnego art. 63 ust. 2 p.w.p., pozwalajgcego na stosowanie
opisu i rysunkéw przy wyktadni zastrzezen — wyraznie pisze o tym we wspo-
mnianym punkcie (s. 277 Monografii), a problem omawiam szerzej na s.
239-249 Monografii. Pomijam juz fakt, ze ewentualne objecie zakresem
ochrony réwniez rozwigzan ekwiwalentnych tym, ktére wskazano w zastrze-
zeniach, nie bytoby postulatem de lege ferenda, poniewaz nie jest to przed-
miotem regulacji ustawowej.

(iv) W Monografii nie przedstawiam stanowiska, ze model ochrony wzoréw uzyt-
kowych powinien zosta¢ podporzadkowany tym produktom, ktérych cykle
zyciowe ulegajg skréceniu (pkt 2.3 Polemiki)*°. Dla produktéw tego rodzaju
mozliwos¢ uzyskania ochrony mniej wiecej w podobnym czasie co wejscie
rozwigzania na rynek ma duze znaczenie (np. s. 30-34, 93-94 Monografii).
Natomiast z punktu widzenia rozwigzan, ktérych cykl zycia jest dtuzszy,
uzyskanie ochrony wczesniej jest neutralne.

(v) W przekonaniu Polemisty ,,[s]cenariusz przyrostowy po zniesieniu badania
merytorycznego nie musi sie zisci¢. Na liczbe udzielanych praw wptywa
wiele warunkéw i niezaleznie od korelacji wskazanej powyzej nawet system
rejestracyjny niekoniecznie przektada sie na wzrosty. Przyktadowo, mimo
systemu rejestracyjnego, w Polsce udziela sie niewiele wiecej wzoréw prze-
mystowych niz wzoréw uzytkowych. Rejestrowane sg réwniez topografie
ukfaddéw scalonych, a mimo to jezeli liczba rejestracji przekroczy 10, mozna
mowi¢ o fenomenalnie udanym roku w sensie kryterium sukcesu przyje-
tego przez Autora (Srednio w Polsce rocznie rejestruje sie mniej niz jedna
topografie uktadu scalonego)”4°. Po pierwsze, biorac pod uwage specyfike
topografii uktadéw scalonych oraz dostepnos¢ ochrony wzoréw przemysto-
wych prawem unijnym, zaproponowane przez Polemiste poréwnania nie s
miarodajne. Po drugie, oczywiste jest, ze ,,scenariusz przyrostowy nie musi
sie zisci¢”. Nie uwazam, zeby musiat. Co wiecej, dostrzegam ryzyko zwigzane
ze zbyt wysokim ,,przyrostem” liczby zgtoszen*'.

37 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 41.

38  Gdyby nasz system prawny uwzgledniat juz postulaty zmian zawarte w Monografii, prawo wyfaczne okreslone
zastrzezeniem uwidocznionym na rys. 9 byfoby nie tylko obowigzujace, ale réwniez wyktadane zgodnie z teorig
ekwiwalentdw, ktdrg — co zaskakujace — w Monografii rekomenduje sie réwniez do wzoréw uzytkowych” — M. Bury,
Dwa razy mierz..., s. 63.

.Czytajac Monografie, mozna odnie$¢ wrazenie, ze prawo ochronne na wzoér uzytkowy jest skorelowane
z produktem pojawiajagcym sie na rynku na bardzo krétki moment i szybko zastepowanym przez rozwigzanie
nastepnej generacji (ktorego domyslnie nie da sie juz chroni¢ tym samym prawem ochronnym na wzér uzytkowy)
albo nastepny rodzaj produktu” — M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 22.

40 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 21.

4 Monografia, s. 267-268.
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(vi) Na koniec, nie zajmuje stanowiska, ktore da sie sprowadzi¢ do zdania ,,wyzsze
zainteresowanie jest dobrym wskaznikiem tak dtugo, jak nie dochodzi do
zalewu, dopiero zalew jest niekorzystny”42. Ryzyko zalewu jest — oczywiscie
nieprecyzyjnym — zagrozeniem wskazywanym przez krytykéw udzielania praw
ochronnych na drodze rejestracji. Nie jest ono zresztg przez tychze krytykéw
precyzyjnie definiowane, dziwnie wiec brzmi wysuwany przez Polemiste
wobec mnie przytyk o niejasnosci tego pojecia. To ryzyko jest omawiane przeze
mnie najszerzej z tego oczywistego wzgledu, iz potwierdzenie, ze miatoby
sie ono zisci¢ powinno wykluczy¢ wybor systemu rejestracyjnego. Polemista
zresztg sam od takich uogdlnien nie jest wolny, piszac o ,,wiekszym ryzyku
dla uprawnionych i dla uczestnikéw rynku”, ,,funkcjonowaniu w obrocie praw
wytacznych niespetniajacych ustawowych wymogéw zdolnosci ochronnej”,
»utrudnieniach w dziatalnosci sadéw”, ,,stopniowej i dtugoterminowej degra-
dacji jakosci opisdw i jasnosci zastrzezen ochronnych wzordw" 4,

7. Prawnicy do sadow!

Zaintrygowanie wywodami Polemisty przechodzi w zdumienie, gdy
docieram do wyrazanego dwukrotnie stanowiska w duchu: ,,Studenci do nauki, lite-
raci do pidra!”, zgodnie z ktérym prawnicy powinni trzymac sie z daleka od komen-
towania zmian legislacyjnych, ktére ich nie dotyczg*. Organem odpowiedzialnym
za realizacje tego postulatu miataby zosta¢ Krajowa Izba Rzecznikéw Patentowych.
Znamienne, ze przez 20 lat obowigzywania obecnej ustawy zaden rzecznik paten-
towy nie pokusit sie o publikacje monografii poswieconej ochronie wzoréw uzyt-
kowych®. Szerzej tematem tym zajat sie dopiero (radca prawny) prof. Michat du
Vall, a nastepnie nizej podpisany*. Rozwigzania prawne, uzasadnienia teoretyczne,
typy ochrony wzoréw uzytkowych, ktére pozwalajg spojrze¢ z szerzej perspektywy
na model ochrony wzoréw uzytkowych w Polsce, to dopiero publikacje z ostatnich
lat. Zreszta, zachowujac konwencje zaproponowang przez Szanownego Polemiste,
na temat przepiséw prawa wodnego powinni wypowiadac sie jedyne ptetwonur-
kowie i wedkarze, o prawie energetycznym — elektrycy, chyba jedynie o przepisach
prawa konsumenckiego wypowiadac¢ mogliby sie absolutnie wszyscy.

42 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 18.

43 M. Bury, Dwa razy mierz..., s. 62 i n.

44 Uwazam formutowanie takich niedopracowanych postulatéw przez naukowcéw, ktérych ich skutki nie dotkna,
za naganne i wymagajace reakcji rzecznikéw patentowych, ktérzy pracujac na co dzien ze wzorami uzytkowymi,
doswiadczyliby ktopotow ze «zmodernizowanym» systemem okreséw odnowieniowych osobiscie” — M. Bury, Dwa
razy mierz..., s. 44. ,Z duzym niepokojem obserwuje, jak przedstawiciele nauk prawnych — nie ponoszac zadnych
konsekwencji, nawet tak drobnych jak publiczne wypunktowanie btedu — zajmuja stanowiska tylez kategoryczne, co
btedne odnosnie do projektéw legislacji w sprawach, ktérymi wyspecjalizowani profesjonalisci (tacy jak ekonomisci
czy rzecznicy patentowi) zajmujg sie zawodowo i w ktérych prezentujg nieréwnie wyzsze rozeznanie” — M. Bury,
Dwa razy mierz..., s. 69-70.

Taka publikacja nie powstafa tez w czasach obowigzywania poprzednich aktéw prawnych przewidujacych ochrone
wzoréw uzytkowych.

M. du Vall: Wzory uzytkowe i ich ochrona, ,,Studia Prawa Prywatnego” 2009/3(14)-4(15); Wzory uzytkowe — geneza,
wspdiczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego.
Prace z Prawa Wiasnosci Intelektualnej” 2010/107 oraz Wynalazki i wzory uzytkowe w prawie miedzynarodowym
i prawie Unii Europejskiej, ,Studia Prawa Prywatnego” 2011/1.
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Marcin Balicki

8. Podsumowanie

Jako autor krytykowanych tez moge by¢ posadzony o brak obiektywizmu
w ocenie stawianych im zarzutéw. Dlatego warto podkresli¢, ze publikacja — tak
jednoznacznie oceniona przez Polemiste jako nierzetelna — byta przedmiotem
trzech recenzji (dwie recenzje doktoratu i jedna recenzja wydawnicza) oraz
konsultacji z dwoma promotorami (po smierci prof. Michata du Valla promotorem
mojego doktoratu zostata prof. Elzbieta Traple). Z oczywistych wzgledéw pomijam
komisje doktorska, robocze konsultacje tekstu z osobami niemajgcymi formalnego
umocowania do jego oceny, w tym z rzecznikiem patentowym. Nie wydaje mi sie,
izby wszystkim wymienionym osobom mogta umkna¢ nierzetelnos¢ naukowa tego
kalibru, jak zarzucana mi przez Polemiste.
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